li] Indecopi

Taller Iberoamericano de

Observancia de Derechos en Materia
de Signos Distintivos:

Desarrollo de Politicas Pdblicas armdnicas

0 9 ';&\7’ LIMA, PERU




INDECOPI

“Taller Iberoamericano de Observancia de Derechos en Materia
de Signos Distintivos: Desarrollo de Politicas Publicas arménicas”

INDECOPI, Lima, 2018.

Area: Ciencias Sociales

Formato: E-Book Paginas: 90

Copyright © 2018

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion

de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
Calle De la Prosa N° 104 — San Borja, Lima, Peru.

Teléfono: (51-1) 224-7800

Correo electrénico: escuela@indecopi.gob.pe

Siguenos: Indecopi Oficial o o ﬁ

Sitio web: www.indecopi.gob.pe

Transcripcion escrita de las exposiciones orales desarrolladas en el Taller Iberoamericano de
Observancia de Derechos en Materia de Signos Distintivos: Desarrollo de Politicas Publicas
armonicas.

Ortografia, sintaxis y edicion: Lizeth Canales, Gloria Centeno y Francesca Lizarzaburu.
Supervision y revisién de la ediciéon: José Purizaca Vega, Director de la Escuela Nacional del
Indecopi.

Fotografias: Archivo fotografico del Indecopi.

Editado enjunio 2018. Primera edicion digital.
Disefio, diagramacion y digitalizacion e-book: Bruno Roman Bianchi
ISBN N°978-9972-664-73-1

E-Book. Esta publicacion se puede consultar como un texto interactivo en
http://www.escuela-indecopi.edu.pe

La versidn electrénica permite a los profesionales e interesados en el terma compartir informacion y material relacionado. para mejorar la
experiencia de aprendizaje digital y el intercambio de conocimientos.

La informacion contenida en este documento puede ser reproducida, mencionando los créditos y las fuentes de origen respectivas.
Indecopi adopta en sus textos la terminologia clasica del masculino genérico para referirse a hombres y mujeres. Este recurso busca dar
uniformidad, fluidez y sencillez para la lectura del documento. No disminuye de modo alguno el compromiso institucional en materia de
equidad de género.

Las ideas, afirmaciones y opiniones expresadas por los autores, son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan las
opiniones del Indecopi.

MNota del editor: En I2 transcripcion oral a texto de las exposiciones, se harespetado la variedad del espaniol y el caracter coloquial utilizado
por los ponentes.



l“ Indecopi

CONSEJO DIRECTIVO

Ivo Sergio Gagliuffi Piercechi
Presidente

Fernando Martin De la Flor Belaunde
Consgjero

Teresa Mera Gomez
Consejera

Rafael Triestman Malamud
Consejero

Lilian del Carmen Rocca Carbajal
Consejera

CONSEJO CONSULTIVO

Maria Matilde Schwalb Helguero
Catalina Chepa Guzman Melgar
Joseé Ricardo Stok Capella
Alberto Nabeta lto

César Calvo Cervantes

GERENTE GENERAL

Javier Francisco Coronado Saleh

Director de la Escuela Nacional
del Indecopi

Jose Carlos Purizaca Vega



Ray Meloni Garcia
Director de Signos Distintivos del Indecopi

Gonzalo Lavalle
Director de Asuntos Legales del NPl en representacidn del Presidente del IBEPI

Tobias Bednarz
Asesorlegal en la Division de Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual de la OMPI

LA OBSERVANCIA DE DERECHOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL
(SIGNOS DISTINTIVOS) EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

* OCTAVIO ESPINOSA CALLEGARI

Consultor Internacional

‘ EXPOSICIONN°L

EXPOSICIONN°2.
LAS ACTIVIDADES DE LA OMPI PARA FOMENTAR EL RESPECTO DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL

* TOBIAS BEDNARZ
Asesor Legal en la Division de Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual de la OMPI

EXPOSICIONN°3.
LA OBSERVANCIA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN LA ERA DIGITAL

» ANA MARIA PACON
Consultora OMPI

EXPOSICIONN°4.
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA CAN Y LA EXPERIENCIAEN EL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

. LUIS DIEZ CANSECO NUNEZ
ex Presidente del Tribunal de Justicia de la CAN

« HUGO G!)MEZ APAC

Magistrado peruano del Tribunal de Justicia de la CAN

07

08

09

11

17

23

34

40



EXPOSICION N°5.
INDECOPI Y EL SISTEMA DE OBSERVANCIA PERUANO

RONALD GASTELLO ZARATE

Secretario Técnico de la Comision de SignosDistintivos

EXPOSICIONN°G.

PRESENTACION DE LA EXPERIENCIA JUDICIAL PERUANA:
PROCESOS PENALES Y CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS EN
MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS

RICARDO GUILLERMO VINATEA

Juez de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia

EXPOSICION N°7. ,

PRESENTACION DE LA EXPERIENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL
PERU: INVESTIGACION DEL DELITO EN MATERIA DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL (SIGNOS DISTINTIVOS)

JIMY CACERES

Comandante PNP de la Direccién de la Policia Fiscal

PRESENTACION DE LA EXPERIENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO
PERUANO: INVESTIGACION E INSTRUCCION PENAL EN MATERIA DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL (SIGNOS DISTINTIVOS)

» MIGUEL ANGEL PUICON

Fiscal Provincial de la Sequnda Fiscalia Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de
Lima

‘ EXPOSICIONN°S.

EXPOSICIONN°S.
PRESENTACION DE LA EXPERIENCIA PERUANA ADUANERA:
MEDIDAS EN FRONTERA.

Expositor:
» SERGIO CHUEZ SALAZAR
Subdirector de Signos Distintivos del Indecopi

47

56

64

71

81



PALA

3

RAS

B2

BIENVENIDA




ll] Indecopi

RAY MELONI GARCIA

Buenos dias, es un alto honor para el Indecopi, darles la mas cordial bienvenida. Es
un agrado encontrarnos con amigos y con profesionales de primer nivel.

Este evento tiene la virtud de generar un espacio propicio para compartir los
criterios resolutivos, la casuistica y, en general, la experiencia que como ONAPIs
de los paises integrantes de IBEPI hemos adquirido y que nos encuentra sumando
esfuerzos para alcanzar el objetivo comun de que la propiedad intelectual genere
beneficios de manera equilibrada para nuestros nacionales y extranjeros, y que, en
suma, genere beneficio para todos.

Apuntar hacia el logro de ese equilibrio es un desafio fundamental, el cual
asumimos con humildad ciertamente, pero con el optimismo gue nos concede
el transcurso de no pocos anos recorridos. Nosotros desde el Indecopi, y desde
el Peru, asociamos el éxito de la defensa de los derechos de marca a un sistema
de observancia de derechos de propiedad intelectual, que comprende no solo al
Indecopi, sino también a la Autoridad Aduanera; al Ministerio Publico (por medio de
fiscalias especializadas en Propiedad Intelectual); ala Policia Fiscal, que es un cuerpo
policial especializado en esta rama; al Poder Judicial, el cual cuenta con un grupo
selecto de jueces supremos que se encuentran especializados en esta tematica; y
gue incluye, ademas, a las universidades y la asociacion de abogados expertos en
propiedad intelectual en el Peru.

EnelpresenteForopresentaremoslaexperienciaperuanaenmateriade observancia
y, a partir de esta, dar lugar a un debate de ideas que nos permita perfilar politicas
de observancia de derechos de exclusiva. Como parte del esguema de trabajo
hemos compartido con ustedes un cuestionario sobre esta materia, el mismo que
hemos tabulado y analizado para discutir y analizar entre todos los paises de IBEP! el
diseno de unmodelo de observanciay a partir de esto desarrollar una guia y politicas
comunes.

Sé que la propuesta es sumamente retadora, sé que la propuesta es sumamente
exigente, pero estoy convencido de que vamos a, por lo menos al término de esta
jornada, sentar las bases fundamentales para el desarrollo de las normas basicas
gue nos permitiran construir este tema.

Cuando les decia que desde el Pert estamaos sumamente interesados en presentar
nuestramejor propuesta, lo mejor gue hemos podido desarrollar desde la propiedad
intelectual, obviamente hemos convocado a nuestros mejores talentos. No solo a
nivel delasinstituciones publicas sinotambién a nivel de los expertosinternacionales
peruanos que tenemos. Hemos hecho una seleccion y hemos convocado con
seguridad a los mejores.

Para nosotros es un alto honor, por ejemplo, contar con el senor Luis José Diez
Canseco, ex Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con la
sefiora Ana Maria Pacdn, quien ha sido una de las fundadoras del Sistema de la
propiedad intelectual en el Perd:; con el sefior Octavio Espinosa, quien también nos
acompana, y gue siempre nos ha ayudado desde OMPI, y que ahora forma parte de
la Comision de Derechos de Autor. Es un asesor de lujo con el gue contamos en el
Indecopi.
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La seleccidn del equipo de Indecopi que hoy presentara la propuesta peruana ha
sido tan rigurosa que, por ejemplo, me he quedado fuera de esta seleccion. Es
sumamente interesante este tema. Lo que queremos es mostrarles que es lo
gue hemos hecho, lo que venimos haciendo y, a donde vamos. Y, a partir de ello,
empezar a construir un modelo de observancia mejor. Un modelo que tenga por
directriz politicas inspiradas en la generacion de una nueva cultura, en el entendido
gue no solamente se debe trabajar desde un punto de vista represivo, sino que es
indispensable trabajar desde el terreno educativo.

Laculturaderespetode la propiedad intelectual tiene que cambiar y eneso estamos
trabajando. La propiedad intelectual tiene que descender de alguna manera y llegar
alos micro empresarios de los paises que son el motor de la economia de nuestros
paises. La propiedad intelectual no tiene que verse como algo astral o muy lejano,
sino que tiene que ser una herramienta de desarrollo para cada uno de nuestros
empresarios.

Nuevamente es un placer estar aqui y darles estas palabras iniciales de bienvenida y
les deseo a todos éxitos enlajornada.

Muchas gracias.

GONZALO LAVALLE

Muy buenos dias a todos. Es un placer para mi poder abrir este Taller de
Observancia en Signos Distintivos, en el marco del programa iberoamericano de
propiedad industrial y de cooperacion regional hacia el desarrollo.

Me toca hacerlo un poco atrevidamente, en nombre del doctor Damaso Pardo,
Presidente Pro Témpore del IBEPI, quien por motivos de agenda, pues también es
presidente del INPl Argentino, no ha podido concurrir, y me pidié expresamente
gue les acercara sus cordiales saludos, deseandoles éxitos a todos en este
encuentro.

Destaco que se cumple justamente este afio el primer lustro del inicio formal del
programa cuyo objetivo es la promocion estratégica de la propiedad industrial,
como herramienta de competitividad y desarrollo a nivel industrial, comercial e
investigativo en Iberoameérica.

Destaco, también, gue uno de los desafios trazados para este afio 2017 ha sido
trabajar en la promocién de la observancia y el intercambio de practicas entre
oficinas, y que ha sido sin duda el Indecopi en compania con la OMPI y con el
IBEPI, uno de los verdaderos promotores de la actividad que viene a culminar
precisamente con este encuentro en este lugar.

En ese marco y con la certeza de que el trabajo conjunto de los trece paises que
integran esta organizacion: Brasil, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Guatemala,
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Ecuador, Espana (que no ha podido estar presente), Uruguay, Portugal, Republica
Dominicanay Argentina, permitiratrazar los ejes de accion paraelfuturoinmediato
en esta tematica tan actual y que nos obliga a pensar y repensar, en el modo de
asegurar los derechos de propiedad industrial.

Yo encuentro que hay un doble eje, no es solamente la proteccién de los titulares
de los derechos; el desafio es mayor porque es la proteccion de hacia quien va
dirigido. Es que los beneficiarios de la invencion, en definitiva, somos todos: la
sociedad, los consumidores, los usuarios y el desarrollo de la economia en general.

No hay duda que la observancia es el medio para proteger la creacion y la
innovacion, y que la creacion e innovacion hoy son la base del conocimiento y
desarrollo de la sociedad: desarrollo econdémico, desarrollo politico, desarrollo
estratégico.

Por contrapartida, la falsificacion y sus cadenas informales de comercializacion,
van en detrimento del desarrollo, porque evaden impuestos y no contribuyen a
la solidaridad social. Generalmente utilizan métodos de explotacién de seres
humanos y el trafico de dinero. En consecuencia, tener presente esta doble
perspectiva es el desafio para fortalecer todos los vinculos en materia de
observancia.

Por todo esto, y para terminar, alentamos que este intercambio de experiencias
como medio para identificar mecanismos que contribuyan a reducir las asimetrias
entre los paises de la region, respetando sus realidades, siente las bases para el
establecimiento de politicas publicas armoénicas en la region y se dé con todo
exito; y que en las proximas 48 horas podamos establecer las conclusiones y los
nuevos desafios para el 2018.

Sean estas mis palabras de bienvenida, deseandoles a todos una muyfeliz estadia.

Muchas gracias.

TOBIAS BEDNARZ

Senor MeloniGarcia, Director de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Sefior Gonzalo Lavalle,
Director de Asuntos Legales del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de
Argentina (INPI) y representante del Programa Iberoamericano de Propiedad
Industrial (IBEPI), damas y caballeros, muy buenos dias. Para mi es un gran honor
estar aqui con ustedes e inaugurar este Taller en nombre del director general de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y les doy la bienvenida.

Quisiera aprovechar también la oportunidad para expresar mi sincero
reconocimiento por la excelente cooperacion que tenemos con el Indecopiy conla
Secretaria Técnicadel IBEPL
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La propiedad intelectual, con su rol de incentivar lainnovacion y la creatividad, es un
elemento clave del desarrollo y el crecimiento econémico. Ahora bien, ese objetivo
solo puede alcanzarse en un entorno de respeto por la propiedad intelectual.

Ese respeto hace necesario un sistema de proteccion en el que se dé una
respuesta eficaz a las infracciones de la propiedad intelectual, principalmente la
falsificacion de marcas y la pirateria de obras protegidas por derechos de autor. Si
no existen procedimientos para remediar esas infracciones, se pierde la confianza
en el sisterma de propiedad intelectual, con consecuencias no sélo para los titulares
de derechos sino también para la administracién publica y la sociedad en general.
Por eso, las medidas de observancia desemperian un papel vital para el sistema de
propiedad intelectual.

Sin embargo, fomentar el respeto por la propiedad intelectual es una tarea que
va mas alla de las meras medidas administrativas, civiles y penales. Ademas,
es importante analizar la demanda de productos falsificados o pirateados y las
actitudes de los consumidores. A ese respecto, las campanas de concienciacion
del publico pueden ser fundamentales para fomentar el respeto por la propiedad
intelectual.

En el ambito de la observancia, la cooperacion internacional es particularmente
importante.

En nuestros tiempos de globalizacién y comercio en linea, el trafico de mercancias
falsificadas y pirateadas es, en su gran mayoria, transfronterizo. Por eso estamos
firmemente convencidos de que los numerosos retos en la lucha contra las
infracciones solo pueden superarse con exito y de forma sostenible con la
cooperacion entre los Estados nacionales. En ese sentido, es muy importante el
papelde este Taller, cuyo objetivo es sentar bases propicias para establecer politicas
armonizadas de observancia.

El'IPEBI es una iniciativa muy ambiciosa y también necesaria para fortalecer en los
paises participantes el sistema de propiedad intelectual, asi como el desarrollo
socioecondmico. Puedo asegurarles que la OMPI atribuye gran importancia al
trabajo que realizan, y por ello me complace sobremanera participar.

Seforas y sefores, deseo a todos ustedes una reunion muy productiva.

Muchas gracias.




EXPOSICIONN®1

Observancia de derechos de
Propiedad Industrial (Signos Distintivos)
en instrumentos internacionales.

Octavio Espinosa
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Esta presentacion es una introduccidén al tema de la observancia de la propiedad
industrial en materia de signos distintivos a través de algunos instrumentos
internacionales que tratan este tema. Este ejercicio podra servir para hacer
un analisis introspectivo de ver, por ejemplo, como es gue en el Perl se ha
dado cumplimiento a estos mandatos contenidos en esos instrumentos
internacionales.

Voy a comentar las principales disposiciones que se encuentran en cinco tratados
internacionales, cuatro de ellos administrados por la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), y el quinto - el Acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) -
administrado por la OMC. ElPeru esta actualmente vinculado a tres de los cuatro
tratados de la OMPI, y al ADPIC.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas

Taller loeroamericano de Observancia de
Derechos en Materia de Signos Distintivos:

Comenzamos por el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial. El Convenio de Paris, tiene una estructura particular. Es un tratado que
se ha desarrollado a partir de la atencidn puntual de diversos problemas que la
comunidad profesional internacional venia encontrando desde la sequnda mitad
del siglo 19. Esos temas se atendieron especialmente con el Convenio de Paris y
a traves de actas y revisiones sucesivas.

Eneltema de observancia, el Convenio de Paris contiene disposiciones relevantes
en los articulos 9 al 10ter.

El Articulo 9, que se complementa con el Articulo 10, contiene disposiciones
sobre las medidas que los Estados deben tomar respecto a productos que llevan
una marca o un nombre comercial falso o una indicacion falsa de procedencia del
producto. Estas disposiciones, al igual que todas las disposiciones contenidas en
los demas tratados referidas a la observancia, son instrucciones alos legisladores
nacionales, pues no siempre tienen ejecutividad directa. Son compromisos para
que los paises adheridos los implementen internamente. Hay una obligacion de
mantener, en la legislacion nacional, medidas adecuadas para poner fin al ingreso
y distribucion en los flujos comerciales de productos que llevan marcas falsas o
nombres comerciales falsos.

Las medidas previstas enlos articulos 9 y 10 del Convenio de Paris sonilustrativas,
no exhaustivas. Incluyen el embargo a la importacion, el embargo en el pais en
donde se hizo la aplicacion ilicita (lo cual supone una jurisdiccion diferente), la
prohibicion de importar, el embargo una vez que se afora el producto, o alguna
otra accidn gue permita el efecto deseado.

El articulo 10ter obliga también, de manera general, a asegurar que haya recursos
legales apropiados para reprimir los actos referidos antes. Hay obligacion de
incorporar en la normativa nacional un minimo de medidas para evitar el comercio
de productos con signos falsos. Cabe observar que el Convenio de Paris no habla
de otro tipo de objetos de propiedad industrial mas alla de la marca, del nombre
comercial y de las falsas indicaciones de procedencia. Hay obligacion de prever
por lo menos la posibilidad de embargar a instancia del Ministerio Publico u otra
autoridad competente o parte interesada, pero no hay obligacion de actuar
contra mercancias en transito.
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El Articulo 10bis del Convenio de Paris contiene una disposicion fundamental
para la disciplina de la prevencidn de la competencia desleal. Se trata de la
llamada ‘clausula general’ que define lo que es un acto de competencia desleal en
términos sencillos que los paises tienen que interpretar y aplicar en una manera
razonable y efectiva. Se define como ‘desleal’ todo acto que sea contrario a los
usos honestos en materia industrial o comercial. Es una clausula amplia que
ha permitido desarrollar normativa interna y leyes especiales en varios paises
miembros de la Unidn de Paris. El Peru tiene unaley especial sobre represion de la
competencia desleal, al igual que varios paises en Europa continental.

El articulo 10bis, también contiene una lista de ejemplos o tipos de competencia
desleal que los paises deben reconocer -- como minimo -- para efectos de su
represion. Se trata de actos capaces de crear confusion, aseveraciones capaces
de desacreditar los productos, el establecimiento o la actividad de un competidor,
ylas indicaciones capaces de inducir al publico a error sobre los productos propios.
El Convenio de Paris establece asi una base para el desarrollo de la normativa de
represion de la competencia desleal en las legislaciones nacionales.

Taller loeroamericano de Chservancia de

Derechos en Materia de Signas Distintivos:
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Sobre la legitimacion activa, el Convenio de Paris obliga a los paises a reconocer
como legitimados para iniciar acciones, al menos, a los sindicatos y asociaciones
de industriales, productores ocomerciantesinteresados extranjeros. Enlamedida
en que la ley del pais donde la proteccién se reclama permita a esas entidades
actuar en el mismo sentido.

Respecto del uso de indicaciones de procedencia falsas, el Convenio de Paris
prescribe que debe admitirse como parte interesada para hacer cesar ese uso a
todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la produccién, fabricacién
o comercio del producto y establecido en la localidad, region o pais falsamente
indicada. A estos efectos se considera que una indicacion de procedencia falsa
comprende, no solamente las simples indicaciones de procedencia falsa, sino
tambien, de manera especial a las indicaciones geograficas y las denominaciones
de origen. Vale decir que el concepto de indicacion de procedencia es amplio,
de modo que toda indicacion geografica o denominacion de origen debe
considerarse a fortiori una indicacién de procedencia. Siuna indicacién geografica
o denominacion de origen fuese falsa tendria que aplicarse esta prohibicion, y los
productores designados falsamente tendrian legitimacion activa para atacar esa
indicacién falsa.

El Arreglo de Madrid sobre la represion de indicaciones de procedencia falsa o
engafosa es un tratado de fines del siglo 19 gue complementa el Convenio de
Paris enlas disposiciones relativas a las indicaciones falsas. Su mérito principal es
tipificar el concepto de las indicaciones de procedencia enganosas como practica
ilicita, ademas de las indicaciones de procedencia falsas.

En virtud del Arreglo de Madrid, hay obligacion de tomar medidas contra la
introduccion y distribucion de productos que llevan marcas, nombres comerciales
o indicaciones de procedencia falsas o enganosas. Las indicaciones engafosas
son aquellas que - aungue no sean directa y objetivamente falsas - en la practica
pueden enganar a los consumidores.

El Arreglo de Madrid también prohibe el uso de indicaciones falsas o engafosas
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en la publicidad. Esto no esta previsto en el Convenio de Paris y es un aporte del
Arreglo de Madrid. Queda prohibido usar cualguier indicacion que tenga caracter
de publicidad y pueda provocar errores en el publico, o que sea engafioso sobre la
procedencia de los productos. Se exceptuan especialmente dos casos. En primer
lugar, elusoleal y veraz por los comerciantes de sus propios nombres, direcciones
y lugar de establecimiento queda salvaguardado. La segunda excepcion se
reflere a los casos de las denominaciones geneéricas, cuando una indicacion de
procedencia de un pais resulta ser en otro pais un nombre genérico que no indica
una procedencia particular.

El Arreglo de Lisboa sobre el registro internacional de las Denominaciones de
Origen es distinto de los otros instrumentos mencionados. El Arreglode Lisboa es
un tratado destinado a facilitar la proteccion de las denominaciones de origen, no
es un tratado que atienda cuestiones de sustancia de los derechos de propiedad
industrial sobre las denominaciones de origen. Este tratado, mas bien, establece
un procedimiento para registrar denominaciones de origen a nivel internacional,
por lo cual no contiene muchas disposiciones de fondo ni de observancia.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas

Taller loeroamericano de Observancia de
Derechos en Materia de Signos Distintivos:

Sin embargo, el tratado si contiene algunas disposiciones sobre acciones legales
y legitimacion activa. El Arreglo de Lisboa manda que las acciones para asegurar
las protecciones de las denominaciones de origen internacionales registradas
puedan ser ejercidas de oficio a instancia de la administracién competente o a
peticion del Ministerio Publico del pais en que se desea la proteccion.

Pero ademas, quizds de manera mas relevante, las acciones de proteccion,
también pueden ser ejercidas por cualquier interesado, persona natural, juridica,
publica o privada. Por ejemplo, los productores del vino espumante “Champagne”
de Francia, tendrian el derecho de venir al Pert a defender su denominacion de
origen "Champagne”, y no se le podria negar legitimidad activa para estos efectos.
Esos productores se pueden acreditar directamente y defender sudenominacién
de origen.

El Arreglo de Lisboa fue modificado en el afo 2015, habiéndose adoptado
el Acta de Ginebra de ese tratado. Cuando entre en vigor habra obligacidon de
proteger las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas registradas
internacionalmente, aunque cada pais podra elegir la forma de hacer efectiva
esa proteccion. Es asi que, por ejemplo, un pais podria optar por proteger las
indicaciones geograficas bajo las normas sobre el registro de las marcas de
certificacion.

Finalmente, en cuanto a la obligacién de prever medidas efectivas para proteger
las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas, la determinacion
de que se considera una medida legal "efectiva” es algo que debe determinar el
legislador o la autoridad competente de cada pais miembro.

El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) es el tratado internacional multilateral que contiene mas
disposiciones sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

El Acuerdo de los ADPIC se negocid durante casi 10 afos entre 1984 y 1994.
Al iniciarse el proceso de revisiéon del GATT (Acuerdo General sobre Tarifas y
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Comercio) en los anos 1980 para liberalizar el comercio internacional, los paises
comprendieron que, en ese contexto, era necesario poner coto al comercio de las
mercancias falsas y pirateadas. Asi, al iniciarse la revisiéon del GATT, se elaboraron
primero las disposiciones sobre observancia. Conforme fue avanzado el proceso,
se reconocio gue era necesario incluir, ademas de las disposiciones sobre
observancia, disposiciones de fondo para que hubiera una definicidn conceptual
de los derechos de propiedad intelectual, sus alcances y sus limites.

Asi se fue estructurando el Acuerdo ADPIC, quedando en su Parte 3 las normas
sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Esta Parte 3
del ADPIC tiene cinco capitulos referidos, respectivamente a Obligaciones
generales sobre observancia, Procedimientos civiles y administrativos, Medidas
provisionales o cautelares, Medidas en frontera, y Disposiciones penales.

Taller loeroamericano de Chservancia de
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Varias de sus normas son de caracter muy general y basico, que un pais con el
nivel de desarrollo normativo como el Peru viene cumpliendo desde antes del
existir ADPIC. Sin embargo. hay que tener en cuenta que la Organizacién Mundial
del Comercio agrupa a mas de 160 paises y no todos tenian entonces, ni tienen
actualmente, el mismo nivel de desarrollo normativo en procedimientos civiles y
administrativos o en propiedad intelectual, nilas mismas tradiciones juridicas.

Se indica, por ejemplo, que los procedimientos de observancia deben ser justos
y equitativos, no ser complicados, onerosos ni dilatados, no comportar plazos
irrazonables. Estos son criterios o mensajes dirigidos alos legisladores nacionales
para que los cumplan al momento de crear normas o revisar sus procedimientos
civiles y administrativos de observancia.

Se estipula que no hay obligacion de prever unrecurso de apelacion de decisiones
absolutorias dictadas en un procedimiento penal; hay obligacién de prever
procedimientos judiciales civiles, las autoridades podran ordenar la exhibicién de
pruebas, pero debe poder protegerse la informacion confidencial de las partes. El
ADPIC preveé la posibilidad de prever una exencion de responsabilidad en favor del
“infractor de buena fe", es decir, los comerciantes o distribuidores gue no sabian
0 no tenian razones para saber que las mercancias que distribuian eran falsas o
‘piratas’. Este infractor podria ver decomisadas las mercancias falsas o 'piratas,
pero no se le condenaria como infractor, porque presuntamente actud de ‘buena
fe'. En los procedimientos administrativos de observancia en el Peru se aplica un
criterio de responsabilidad ‘objetiva’. Vale decir que, por ejemplo, un importador o
distribuidor de productos que reproduzcan sin autorizacion un signo o una obra
protegidos por un derecho de propiedad intelectual normalmente sera declarado
responsable de lainfraccidn y debera asumir la sancién aplicable, por ejemplo, una
multa. Esta sancion se aplicaria independientemente de la 'buena fe' que pudiera
alegar elinfractor.

El ADPIC ordena que la autoridad judicial debe de tener entre sus facultades la
de apartar del circuito comercial y destruir las mercancias infractoras, y estas
facultades deben incluirse en la legislacion. También prevé que las autoridades
deben de poder ordenar que se aparten de los circuitos comerciales, los
materiales e instrumentos utilizados predominantemente para producir las
mercancias infractoras. Se preve que los paises pueden, opcionalmente, darle al
juez la posibilidad de ordenar a un infractor que dé informacién sobre la identidad
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de los terceros de quienes recibié los productos, y de los circuitos de distribucion
de la persona demandada. Las autoridades judiciales deben de estar facultadas
para ordenar el pago de una indemnizacion.

Con respecto a las medidas provisionales, el ADPIC requiere que las leyes
nacionales contengan disposiciones sobre medidas provisionales destinadas, por
lo menos, a evitar una infraccion y preservar pruebas.

El ADPIC contiene dispasiciones vinculantes sobre medidas en frontera para
evitar el trafico de productos que infringen derechos de propiedad intelectual.
Esta fue una de las principales novedades introducidas por el ADPIC en la
normativa internacional multilateral. Las medidas en fronteras son una obligacién
internacional, de modo gue los paises deben tener normas sobre esta materia.
Sin embargo, esas medidas solo son obligatorias respecto de productos con
marca falsa, o que incorporan obras protegidas por el derecho de autor. No
hay obligacion de tomar medidas en frontera, por ejemplo, respecto a las
importaciones de productos que infrinjan patentes de invencidon o derechos
sobre disenos industriales.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas
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Respectodelosprocedimientos penales cabe notar que el ADPIC seelabordbajola
premisa que el problema mas grave y que necesita detenerse con mayor urgencia
es el comercio de mercancias con marcas falsas y el comercio de productos que
incorporan indebidamente obras protegidas por derechos de autor. Para este
tipo de infracciones dolosas, el ADPIC, establece la obligacion de prever medidas
y sanciones penales. En cambio, no hay obligacion de prever sanciones penales
para la infraccion dolosa de otros derechos de propiedad intelectual, pero los
paises estan en libertad de preverlas soberanamente. En este sentido, un pais
que estableciera penas privativas de la libertad por la infraccion de, por ejemplo,
una patente de invencidn, estaria ofreciendo una proteccidn mas estricta que el
cumplimiento de las obligaciones minimas requeridas por el ADPIC. Ello seria una
disposicion del tipo llamado "ADPIC-plus”.
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En esta ponencia, presentare la labor gue la OMPI lleva a cabo para fomentar
el respeto por la propiedad intelectual. En primer lugar, explicaré por qué la
observancia es un elemento crucial para aprovechar las ventajas que presenta la
propiedad intelectual. Destacaré que la falsificacion y la pirateria representan un
problemareal yde gran envergadura, con serias consecuencias. También abordare
la cuestién de la cuantificacion de la falsificacién y de la pirateria. En sequndolugar,
voy a presentar el concepto de la observancia equilibrada y el vinculo que tiene
con el fomento del respeto por la propiedad intelectual, asi como las actividades
concretas que la OMPI lleva a cabo para fomentar el respeto por la propiedad
intelectual.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas

Taller loeroamericano de Observancia de
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Todos conocemos estas imagenes: montanas de mercancias falsificadas.
Desafortunadamente es un fenomeno que se puede ver en todas partes del
mundo y que crea problemas enormes.

Mucha gente piensa que la falsificacion solo es un problema que toca ala industria
de los productos de lujo y sin duda eso es parte del problema, pero también
en el contexto de la industria de productos de lujo hay diferentes tendencias.
Por ejemplo, hay imitaciones de calidad bastante baja. Esos productos suelen
venderse en mercados abiertos y son faciles de identificar como falsificaciones.
Pero, también hay imitaciones de mejor calidad. Por ejemplo, el anillo que se ve en
la diapositiva: a laizquierda, se ve el producto auténticoy ala derecha, el producto
falsificado. De hecho, la propia empresa productora tuvo que analizar el anillo en
su laboratorio para determinar que el que se ve a la derecha es una imitacion.

También, es importante reconocer que la percepcion de que la falsificacion es
principalmente un problema de la industria de productos de lujo no corresponde
a la realidad. Porque hoy en dia hay falsificaciones en casi todas las categorias
de productos. Un problema enorme es, por ejemplo, el de los medicamentos
falsificados. Aqui no sdlo se trata de una infraccidon de la marca, sino que ademas,
suele faltar el ingrediente activo del medicamento auténtico, o la cantidad de ese
ingrediente no es la correcta. Lo gue es aun peor, a menudo, los medicamentos
falsificados contienen ingredientes peligrosos y, en vez de curar, dafan la salud
de la gente que los tomay, a veces, matan. Igualmente, peligrosas en ese sentido
son las piezas de automovil falsificadas.

Pero, también se falsifican productos de uso cotidiano. Aqui ven imagenes
que muestran un sitio ilicito de produccién de gaseosas. Estoy seguro, no creo
equivocarme, de que ninguno de ustedes se atreveria a tomar una de esas
botellas de gaseosa.

Todas esas imagenes muestran la falsificacion de marcas, pero otro gran
problema es la pirateria de productos protegidos por derechos de autor. Puesto
que la mayoria de las infracciones de derechos de autor se cometen en Internet,
es mas dificil ilustrar con imagenes la magnitud del problema. Ello no quita que la
pirateria del derecho de autor sigue siendo un problema enorme.

La falsificaciéon y la pirateria producen consecuencias negativas, no solo para
el titular del derecho, sino también para los consumidores, porgue a veces
los productos falsificados amenazan su salud o seguridad. También producen
consecuencias negativas para la administracién publica vy, por lo tanto, para la
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sociedad en general, por ejemplo, pueden desalentar el comercio nacional, la
inversion extranjera directa o la transferencia de tecnologia.

La observancia responde a las infracciones de los derechos de la propiedad
intelectual. Podemos decir que la observancia esta constituida por todos los
remedios que los marcos juridicos nacionales ofrecen en caso deinfraccién de un
derecho de propiedad intelectual. Ya hemos escuchado las explicaciones sobre la
Parte lll del acuerdo de los ADPIC, por lo cual no hace falta que me explaye sobre
ese tema.

Podemos imaginar el funcionamiento de la propiedad intelectual como circulo,
porque los derechos de propiedad intelectual se protegen para incentivar la
creacion y la innovacion, pero ese objetivo solo puede alcanzarse en un entorno
de respeto por la propiedad intelectual. Ninguno de los beneficios de la propiedad
intelectual podra realizarse plenamente sin un sistema adecuado de observancia
gue responda de manera eficaz a todas las infracciones de propiedad intelectual.
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Cabe analizar este problema, pero también evaluar su magnitud, su importancia.
Queda claro que un anélisis econdmico podria orientar alos gobiernos ala hora de
determinar sus esfuerzos en la esfera de la observancia, pero el problema es que
los productos falsificados se producen de manera ilicita. Es decir, que se trata de
una actividad clandestina y por eso no hay datos completos y fiables.

En el dmbito del Comité Asesor sobre Observancia (ACE) de la OMPI, los Estados
miembros trabajaron para medir el problema, cuantificarlo. En ese contexto,
podemos destacar dos documentos. En uno de ellos se examina la disponibilidad
de distintas fuentes de informacion estadistica y fuentes gubernamentales del
sector empresarial, asi como estudios independientes.

En otro documento se revisaron los datos en mas detalle, y las conclusiones del
autor, que en esa época era director de Asuntos Internacionales y Comercio
de la Oficina de Supervision Gubernamental de los Estados Unidos, fueron las
siguientes: por una parte, se emplean suposiciones para compensar la falta de
datos y, por la otra, en los estudios se utilizaron multiplicadores economicos para
estimar los efectos econdmicos, es decir que se trata de una estimacion antes
gue de una verdadera cuantificacion.

Teniendo presente esta advertencia, comentaré algunos de los resultados de
un informe, bastante reciente, de 2016, publicado por la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econdmicos conjuntamente con la Oficina de la
Propiedad Intelectual de la Unidn Europea. En dicho informe, se estimd la cifra
de 461.000 millones de ddlares EE.UU. como valor del comercio internacional
de productos falsificados y pirateados, es decir, el 2,5% del total del comercio
mundial.

Pero ese informe contiene también otros resultados gue es interesante destacar.
Una conclusion es que cualquier producto al que la propiedad intelectual anade
valor econdmico, hoy en dia se falsifica; se dan ejemplos como: "fresas frescas o
platanos”. Cabe preguntarse ;como es posible falsificar una fresa fresca? Pero,
claro, la caja que contiene esas fresas lleva una marca, y la marca si se puede
falsificar.
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También hay una cierta tendencia en las falsificaciones: el aumento de los envios
pequenos por correo o servicio de envio urgente. Es una consecuencia del hecho
de que en los ultimos afios los costos del envio de paquetes han disminuido vy,
al mismo tiempo, el comercio electrénico ha crecido en importancia. Por eso los
falsificadores utilizan hoy en dia esa forma de distribucion, para que su actividad
pase desapercibida e intentando evitar que se descubra.

En mayor o menor medida, la falsificacion de productos se da en todos los paises
del mundo, pero tiene un rol muy particular en las economias de ingresos medios
y en los paises emergentes, en los que hay estructura suficiente y capacidades
productivas que permiten falsificar, pero al mismo tiempo falta un marco
institucional sélido para combatir el comercio de productos falsificados. Entonces,
o bien las leyes no son las adecuadas o bien no se cumplen.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas
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Deseo ahora explicar la vision que tiene la OMPI: la de una observancia equilibrada.
Todas las actividades de la OMPI se llevan a cabo en el marco de nueve metas
estratégicas, y la meta estratégica VI se aplica a las actividades de la Division
en la que trabajo, la cooperacidon internacional para fomentar el respeto por la
propiedad intelectual.

Tambien esta la Agenda para el Desarrollo, la cual fue adoptada por los Estados
miembros de la OMPI en el afio 2007 y garantiza que el desarrollo constituya una
parteimportante deltrabajodela OMPI. Contiene untotalde 45 recomendaciones,
y paranosotros larecomendaciéon mas importante es lanumero 45, que nos obliga
aconsiderarlaobservanciadelosderechosde propiedadintelectualdesde el punto
de vista de los intereses generales de la sociedad y de los objetivos orientados a
impulsar el desarrollo. En esa recomendacion se menciona especificamente la
observancia, lo gue deja en claro que los procedimientos civiles, administrativas
y penales son un elemento muy importante, pero se mencionan también los
intereses generales de la sociedad y los objetivos orientados a impulsar el
desarrollo. Eso trae algunas consecuencias para nuestro trabajo.

La primera consecuencia es que es necesario equilibrar los intereses privados
y publicos. La segunda es que, para poner freno a las infracciones, también es
importante explorar medidas que no tengan fines punitivos, sino que pretendan
reducir la demanda de productos falsificados. En ese sentido, desempefian un rol
muy importante la sensibilizacion y las campanas de difusidn al publico acerca de
la propiedad intelectual, porque ayudan a convertir el consumidor en un aliado en
la lucha contra las infracciones de la propiedad intelectual.

Nosotros, en la OMPI, trabajamos para fomentar el respeto por la propiedad
intelectual en cinco ambitos: dialogo politico internacional, cooperacién
internacional, asistencia legislativa, fortalecimiento de capacidades, educacion y
sensibilizacion. Voy a explicar cada uno de estos puntos:

Enlo que atane al dialogo politico internacional, como ya mencioné, estael Comité
Asesor sobre Observancia (ACE), creado en 2002, que trata asuntos globales con
miras a la coordinacion con organizaciones publicas y con el sector privado para
combatir la falsificacion y la pirateria. Es un comité de la OMPI que funciona muy
bien. Los Estados miembros de la OMPI se reunen una vez por ano y exponen
sus actividades en materia de observancia y fomento del respeto por la propiedad
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intelectual a escala nacional; los demas participantes pueden recoger lo gue les
parezca adecuado para ponerlo en practica en sus propios paises.

La ultima sesion fue la duodécima, celebrada en septiembre de 2017, gque tuvo
tres dias de duracion. Fue una reunién muy exitosa, ya gue contdé con un numero
récord de participantes: asistieron a ella 214 personas y hubo 38 conferencistas
y panelistas. De América Latina participaron conferencistas de Chile, México y
Panama.

En la duodécima sesion, el ACE contd con un programa en trabajo de cuatro
puntos: acuerdos institucionales relativos a la observancia de la propiedad
intelectual, actividades de sensibilizacion, asistencia legislativa facilitada por la
OMPly actividades de fortalecimiento de capacidades de la OMPI.

Taller loeroamericano de Chservancia de
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Losdosprimerostuvieronsubtemas: enloqueatanealosacuerdosinstitucionales,
esos subtemas fueron los siguientes: eliminacion y destruccion de mercancias
gue infringen los derechos de propiedad intelectual de manera inocua para el
medio ambiente, enfoques institucionales respecto de las infracciones de la
propiedad intelectual en Internet, coordinacion de la cbservancia de la propiedad
intelectual nacional o regional, procedimientos eficaces ante los tribunales y los
vinculos entre la observancia de la propiedad intelectual y el derecho internacional
privado.

Las proximas diapositivas contienen una sintesis de los documentos que fueron
presentados en la duodécima sesion. Puede accederse a cada uno de los
documentos a traves de la pagina web de la OMP, pues alli estan publicados.

Enla esferadel dialogo politico internacional, en noviembre 2016 la OMPl organizo
en Shanghai (China) la conferenciainternacional sobre el Fomento delrespeto por
la propiedad intelectual —estimular la innovacion y la creatividad. Esa conferencia,
en la que participaron 300 personas, constituyo un foro de intercambio sobre los
temas siguientes: estimular la innovacion e impulsar el desarrollo y el crecimiento
de la propiedad intelectual; promover el respeto por la propiedad intelectual;
sensibilizar acerca de la importancia de la propiedad intelectual y las cuestiones
actuales que surgen en las sentencias judiciales y la jurisprudencia en materia de
propiedad intelectual.

La segunda esfera en la que la OMPI trabaja para fomentar el respeto por la
propiedad intelectual es la de la cooperacion. De hecho, en los ultimos anos
se han multiplicado los actores internacionales en el ambito del respeto por la
propiedad intelectual. La OMPI coopera con ellos con el fin de crear sinergias y
evitar la duplicacion de trabajo. Puesto que todas las organizaciones disponen de
recursos limitados, cooperar asegura que el impacto del trabajo para fomentar el
respeto por la propiedad intelectual sealo més intenso posible. Ademas, nuestras
actividades de cooperacién nos permiten promover la vision de la OMPI de la
observancia equilibrada y del fomento del respeto por la propiedad intelectual.
Como actividad regular, organizamos cada ano una reunion de coordinacion para
organizaciones internacionales sobre observancia de la propiedad intelectual. Es
una reunién bastante informal en la cual cada una de las organizaciones comparte
sus actividades actuales y sus planes para el ano siguiente.
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Ademas, existen varios proyectos de cooperacion. Un ejemplo bastante reciente
es un proyecto de guia para jueces sobrelos elementos comunes entre el derecho
de la propiedad intelectual y el derecho internacional privado que sera publicada
por la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado (HCCH) y la
OMPI. El objetivo de esa guia es proporcionar a los miembros de la judicatura y
al circulo mas amplio de los profesionales del Derecho un panorama general de
cémo el Derecho internacional privado puede aplicarse a las controversias en
materia de propiedad intelectual. Esa guia esta redactada en un lenguaje sencillo
y tiene un formato simplificado y de facil utilizacion. Deberia considerarse un
punto de partida para ayudar alos usuarios a resolver cuestiones transfronterizas
relacionadas con el Derecho de la propiedad intelectual. Los autores de la guiason
la Dra. Annabelle Bennett, anteriormente jueza en la Corte Federal de Australia, y
el Sr. Sam Granata, juez en la Corte de Apelacion de Amberes, Bélgica.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas
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El tercer ambito de nuestro trabajo para fomentar el respeto por la propiedad
intelectual es la asistencia legislativa facilitada por la OMPI. Cuando maodifican
sus marcos juridicos nacionales, a veces los Estados miembros nos piden ayuda
para determinar si los cambios previstos se conforman a las obligaciones que
han contraido en virtud de la Parte Ill del Acuerdo sobre los ADPIC. Es un analisis
complejo que entrafa alguna dificultad, porque las normas sobre observancia
pueden encontrarse en numerosas leyes. Recibimos alrededor de diez solicitudes
por ano de todas las regiones del mundo. Mas informacion sobre la asistencia
legislativa se encontrara en un documento de informacién que presentamos enla
duodécima sesion del Comité Asesor sobre Observancia.

También es importante, como parte de nuestro trabajo, organizar actividades de
fortalecimiento de capacidades a pedido de los Estados miembros. Normalmente
tenemos un publico variado, por lo general son jueces y fiscales, pero tambien
pueden ser policias o agentes de aduanas, o personas que realizan campanas de
sensibilizacion en el sector privado. Desde el afio 2014 y hasta 2016 se llevaron
a cabo 37 actividades, como puede verse, en todas partes del mundo. En un
documento de informacion presentado en la undecima sesion del ano pasado del
Comite Asesor sobre Observancia figuran mas detalles.

Tenemos a nuestra disposicion algunas herramientas que utilizamos en nuestras
actividades de capacitacion. En primer lugar, quisiera destacar los repertorios de
Jurisprudencia sobre observancia de los derechos de la propiedad intelectual que
la OMPI publicé. Esas recopilaciones son muy Utiles para los jueces que participan
en nuestras actividades. Las pueden consultar como base de referencia cuando
se encuentren frente a casos de Pl. con cuestiones judiciales con las que no
tengan experiencia. Existen versiones especificas en espanol, franceés e inglés
escritas por expertos en la materia. El autor de la versién en espanol, por ejemplo,
es el Sr. Horacio Rangel Ortiz, Profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en
la Universidad Panamericana de la Cuidad de México. También esté disponible una
traduccidn al arabe de la version inglesa.

En segundolugar, cabe mencionar la guia Investigaciony procesamiento de delitos
de PL. Se trata de material de formacion para funcionarios de policia y fiscales que
les brindan orientacién general sobre los aspectos juridicos de la falsificacion
y la pirateria. Las guias explican de manera sencilla los distintos pasos de los
procedimientos por infraccion de la propiedad intelectual. Disponibles en arabe,
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esparnol, francés e inglés, las guias son genéricas en el sentido de que se basan
enlas normas internacionales. La OMPIl trabaja con varias autoridades nacionales
para adaptar la guia a las necesidades y marcos juridicos de cada pais con el fin
de utilizar la adaptacion resultante en programas nacionales de formacién de
policias y fiscales.

Finalmente, la educacion y la sensibilizacion son esferas muy importantes en
el formento del respeto por la propiedad intelectual. Al respecto, la OMPI presta
asistencia a los Estados miembros que lo soliciten para elaborar estrategias
nacionales de fomento del respeto por la Pl y herramientas destinadas a
sensibilizar ala poblacion, enparticularlos jovenes. Unejemplode unaherramienta
de divulgacion para nifios es el dibujo animado de Péroro, el pinglinito, que es
un personaje muy conocido, principalmente en Asia. La serie esta disponible en
espanol, francés e inglés en el canal You Tube de la OMPI y explica los conceptos
basicos de la propiedad intelectual. Se compone de tres videos en los que Péroro
y sus amigos inventan un trineo con motor de reaccion, participan en un concurso
de invenciones y crean una marca.

Taller loeroamericano de Chservancia de
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Actualmente, se estan preparando dos nuevos videos sobrelos dibujos ymodelos
industriales y sobre el respeto por la propiedad intelectual. Para ninos mayores,
lo OMPI también produjo, con la ayuda del Indecopi, tres dibujos animados en
los que se explican de manera divertida e interesante temas relacionados con
la propiedad intelectual. Ademas, en 2010 la OMPI organizé con el apoyo del
Gobierno del Japdn un concurso en el que se invitd a artistas de manga a crear
una obra original en la que se pusieran de relieve los riesgos que entrafan las
falsificaciones para la salud y la seguridad.

Para apoyar la sensibilizacion en las escuelas, la OMPI creo6 recientemente dos
paginas web. El Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de la Republicade Corea
patrocind la elaboracion de un recurso interactivo sobre el respeto por el derecho
de autor y con la ayuda financiera de la Oficina de Patentes del Japon ha creado
un recurso interactivo sobre el respeto por las marcas. Estos recursos ofrecen
varias unidades didacticas que se incorporan facilmente en el programa escolar,
ayudando a los maestros de escuela a presentar el tema de la falsificacion y la
pirateria de obras protegidas por derechos de autor.

Por ultimo, en 2017 se cred un manual para la realizacidn de encuestas, que
permite a los Estados miembros medir el comportamiento y las actitudes de los
consumidores, asi como evaluar las campanas publicas destinadas a fomentar
el respeto por la propiedad intelectual. De ese manual, existe una sintesis en
espanol que fue presentado en la duodécima sesidn ACE. El manual se compone
de cuatro cuestionarios principales, con anotaciones detalladas, respecto
de: contenido digital, bienes de consumo, articulos de lujo, libros y articulos de
publicaciones. También contiene modulos especificos sobre software yla eficacia
de las campanas de comunicacion. Es un proyecto financiado por el Ministerio de
Cultura, Deporte y Turismo de la Republica de Corea.

Como se puede ver, la OMPI trabaja muy activamente para formentar el respeto
por la propiedad intelectual y no es posible explicar todas nuestras actividades en
treinta minutos.
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Si quieren mantenerse informados sobre el trabajo de la OMPI en esta esfera,
los invito a visitar nuestra pagina web http:/wwwwipo.int/enforcement/es y a
suscribirse al boletin de noticias sobre el respeto por la propiedad intelectual que
se publica cada tres meses.

Muchas gracias.
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Buenos dias, es para mi un gran placer estar otra vez en esta casa. Con mucho
carino regreso aqui a compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema gue me
han pedido que exponga, pero antes de eso quiero agradecer especialmente al
Dr. Ray Meloni por haberme invitado a participar en este seminario; a Jack Cieza,
con el que he coordinado cada uno de los detalles y alternativas. Quiero también
agradecer a IBEPI que ha hecho posible mi presencia en este seminario. Para
todos ellos mi sincero agradecimiento.

Los organizadores me pidieron que exponga sobre la Observancia de los Signos
Distintivos en la era digital. En consecuencia, en la siguiente media hora, como
el resto de los panelistas, voy a realizar una breve exposicion de los diferentes
supuestos que se estan dando en materia de infraccion de marcas actualmente
en la era digital.
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Paratodos es conocido el rol gue Internet tiene actualmente en nuestra vida diaria.
Internet harevolucionado todanuestramanerade acceder alainformacion, yensu
inicio ese fue el rol principal que tuvo: el poder acceder a una serie de informacion.
Sin embargo, actualmente Internet es el medio del que muchas empresas se
valen para ofrecer y adquirir sus bienes y servicios. Sobre todo, para las pequenas
y medianas empresas constituye una forma mas accesible y econémicamente
mas viable para ofertar sus productos y servicios.

Ello ha generado un gran cambio en materia de derecho de marcas y también un
gran cambio en las formas en las cuales las marcas pueden ser infringidas a través
de este medio. Vioy a pasar a exponer las principales formas donde usualmente se
pueda dar una infraccion al derecho de marcas. La solucién a muchas de ellas aun
esta abierta.

Uso de la marca ajena en los "meta tags” o etiquetas meta. La primera forma de
infringir a las marcas, a traveés de Internet, es a través de los que se conoce como
"meta tags” o, en espanol, las etiquetas meta.

¢Que son los "meta tags"? Los "meta tags” son etiquetas que se incluyen en el
encabezado de una pagina web, mas precisamente: etiquetas que se incluyen
en el lenguaje HTML. El lenguaje HTML es el lenguaje informatico con el que se
configura una pagina web. Ustedes cuando quieren acceder a una pagina web,
muchas veces consignan HTML, doble punto y ponen la direccidn a la que quieren
acceder.

Eltitular de una pagina web va a incluir en el encabezado de la pagina web una serie
de informacion, conocida como “meta tags”. Esta informacion es invisible para los
usuarios. ;Para qué hace esto el titular de la pagina web? Con el objetivo de que
su pagina sea mucho mas facil de ser reconocida por los motores de busqueda.

Si el titular de la pagina no incluye ninguna informacion adicional en el encabezado
del lenguaje HTML, es muy probable que su pagina no sea reconocida por los
motores de busqueda. Esto significaque la paginano aparecera, cuandounusuario
utilice un motor de busqueda, como Google, Yahoo o Bing. Si no se consigna
ninguna informacién adicional, es posible que la pagina web del titular aparezca
recien en la pagina 20 de los resultados que arrojan esos motores de busqueda.
Eso trae como consecuencia gue la pagina web del titular no sea visitada por los



llj Indecopi

usuarios. Enla practica, lo usual es que uno revise la primera, la segunda y maximo
la tercera pagina de los resultados.

Por esta razén, es muy importante para un titular de una pagina web aparecer en
los primeros lugares de los resultados que arroja un motor de busqueda. ;Como
se logra esto? Poniéndole una informacion en la configuracion de la pagina web.

Los "meta tags” no son vistos por nosotros. Ninguno de nosotros, cuando abren
una pagina, puede ver cuales son estas etiquetas meta, es decir la informacion
gue el titular de la pagina ha consignado, pero esta informacion si es percibida
por los motores de busqgueda. Ello permite, de acuerdo con la informacion que
se consigne en los “meta tags”, manipular a los motores de busqueda. Porque,
dependiendo de la informacién que se cologue, el motor de blsqueda, llamese
Yahoo, Bind o Google, todos los motores de busqueda me van a encontrar mas
rapido. Y, de eso se trata. De que el titular de la pagina web aparezca entre los
primeros resultados que arroja un motor de busqueda, que aparezcalo mas arriba
posible.

Taller loeroamericano de Chservancia de
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La estructura de los "meta tags” es casi siempre la misma. Esto ya viene dado en
el lenguaje HTML, pero el lenguaje permite consignar la informacion que el titular
de la pagina considere importante. Por ello es posible, que el titular, como creador
de la pagina web, consigne dentro de los "meta tags”, una marca idéntica o similar
auna marca notoria o renombrada. Y, entonces, la pregunta es ;Qué sucede si se
consigna dentro de los "meta tags”, una marca de un titular ajeno? ;Constituye
esto una infraccién o no del derecho de marca?

En principio, se podria decir gue no, que aqui no hay una infraccién de la marca,
porgue al consignar esta dentro de los "meta tags” no se esta usando de forma
relevantela marca ajena. Perolo cierto es que, sise consigna entre los “metatags”,
por ejemplo, la marca VUITTON o LOUIS VUITTON, y el usuario esta buscando
las carteras de Louis Vuitton, dentro de los resultados que va arrojar un motor de
busqueda, va a aparecer la pagina del titular que consigno las palabras VUITTON o
LOUIS VUITTON en los "meta tags”. Es decir, aunque cuando el titular de la pagina
no tenga ninguna relacion con el titular de la marca LOUIS VUITTON va a aparecer
en un lugar privilegiado dentro de los resultados de la busqueda. El usuario de
Internet puede, luego, creer que entre el titular de la marca LOUIS VUITTON y el
titular de la pagina web existe alguna relacién econémica.

Por esta razon, si al utilizar una marca ajena en los “meta tags”, en el encabezado
del lenguaje HTML, se puede llegar a confundir al usuario respecto al origen
empresarial de la marca, es posible afirmar que este uso de la marca si puede
llegar a constituir una infraccion de la marca ajena.

Existe jurisprudencia en el derecho comparado que establece que la inclusidn de
una marca en los "metatags” si constituye unainfraccion ala marca. Se considera
gue can este uso se busca manipular los motores de busqueda, con la intencion
de hacerle creer al usuario/consumidor que existe una relacidn comercial o
econdmica entre el titular de la pagina y el titular de la marca. Entonces este esla
primera forma de infracciéon posible de la marca en Internet.

Uso de la marca ajena en la publicidad Adwords. Otra forma de infraccion de la
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marca que también es bastante usual, es el uso de la marca ajena en la publicidad
que se realiza en Internet. Cuando queremos buscar alguna informacién en
Internet, lo que normalmente solemos hacer es consignar el nombre de lo que
estamos buscando en un motor de busqueda, por ejemplo, en Google. Después
de haberle dado “click” a la mascara de Google, en pocos segundos el buscador
arrojalo que les comentaba hace un momento, los "resultados naturales” que han
sido elegidos y clasificados por Google basandose en la relacion de los mismos
con la palabra consignada.

Ya hemos visto por el caso anterior que es posible manipular estos resultados
naturales a traves de las palabras que se cologuen en los "meta tags”, pero por
lo general Google va arrojar una serie de resultados naturales. Los resultados
naturales aparecen en el centro de la pantalla. En el lado derecho de la pantalla
aparece lo que se llama “enlaces patrocinados” o "anuncios”, a veces aparecen
arriba de los resultados naturales. En ambos casos, Google dice expresamente
que se trata de un anuncio y el usuario sabe que se trata de un anuncio, pero estos
anuncios aparecen en una forma privilegiada en la pantalla.
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¢Coémo funciona este sistema de publicidad de Google, lo que se conoce como los
AdWords? Un anunciante puede realizar publicidad en Internet, de forma similar
como lo haria enlos medios impresos. Aquino hay diferencia con la publicidad que
estamos acostumbrados a ver en medios impresos o enla television o radio. Pero
para que el motor de busqueda pueda identificar facil y velozmente al anunciante,
Google permite utilizar una serie de palabras claves para que el buscador los
pueda identificar facilmente, de forma similar como el uso de los "metatags”.

Surge otra vez un similar problema, como en el caso anterior: ;Qué sucede si
dentro de las palabras claves que elijo dentro de los Google AdWords, elijo una
marca ajena? Google pone a disposicion de los anunciantes una serie de palabras
claves. Se trata de un sistema automético, que Google pone a disposicion de
los anunciantes. Entre las palabras claves que Google pone a disposicion se
encuentran una serie de marcas ajenas de titulares de derechos.

Si, por ejemplo, el anunciante elige otra vez las marcas VUITTON o LOUIS
VUITTON, cada vez que un usuario quiera buscar productos de LOUIS VUITTON,
o quiera buscar carteras (es posible también, al igual que en el caso de los "meta
tags” combinar lainformacién, o mejor dicho, las palabras claves que el anunciante
quiera utilizar), apareceré en la lista de "enlaces anunciados" o "anuncios” la pagina
del anunciante.

Googletambién permitey asilo pone adisposicién, que el anunciante elija palabras
como falsificacion, pirateria obvia. Entonces si el anunciante, de toda la lista de
palabras claves que Google le pone a disposicion, elige las palabras falsificacion,
LOUIS VUITTON, copia, su pagina aparecera cuando un usuario quiera buscar
carteras o zapatos.

;Cual es la diferencia entre los Googles AdWords y los "meta tags"? La primera
diferencia, como se menciono en los casos de los “meta tags”, es que los "meta
tags” soninvisibles para los usuarios de Internet. Los usuarios no ven las palabras
que el titular de la pagina ha elegido consignar en los "meta tags”, en cambio el
usuario si puede ver todos los anuncios que aparecen como Google AdWords.
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Esa es la primera diferencia.

La segunda diferencia es que con los "meta tags”, el titular de la pagina web trata
de manipular los motores de busqueda. Trata de aparecer muy arriba en la lista de
resultados que arroja el motor de busgueda, es decir, trata de aparecer antes que
otros anunciantes. En el caso de Google AdWords, el anunciante no va a aparecer
de una forma natural en los resultados naturales, sino que aparece en la lista de
“enlaces patrocinados” o "anuncios”. Estas son las dos diferencias con relacion al
caso anterior de los "meta tags”.

Il

“n
«
K]
e
-0
E
e
°
n
o]
X
]
=3
-9
in
]
[¥]
=
a
-]
2
2
e
]
&

Aqui la pregunta que surge es, en primer lugar, jInfringe el anunciante la marca
ajena, por haber elegido como palabra clave la marca, por ejemplo, LOUIS
VUITTON? Una segunda pregunta que se plantea es: ;Cual es el rol de Google?
¢Esta infringiendo también Google, por poner a disposicién de sus anunciantes,
las marcas de personas con las cuales no tiene ninguna relacion? Estos son los
dos temas que tienen que analizarse con el uso de una marca ajena como palabra
clave en la publicidad Adwords.

Taller loeroamericano de Chservancia de
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En este punto quierc hacer mencién a un caso, bastante relevante, que se dio en
el marco de la Union Europea, donde se acumularon tres procesaos diferentes,
pero que tenian un denominador comun. Son el caso de LUIS VUITTON, el
caso de VIATICUM, y el caso de EUROCHALLENGE con el Centre National of
Recherche (CNRRH). En estos tres casos, los hechos son muy similares, Luis
Vuiton, Viaticum y Eurochallenge con el Centre National of Recherche (CNRRH)
pudieron demostrar que los anunciantes habian utilizado siempre sus marcas
como palabras claves y, los que ellos alegaban, era que tanto el anunciante como
Google estaban infringiendo su derecho de marca.

La diferencia de Internet con los sistemas convencionales de publicidad es que
en Internet cuando se realiza un anuncio en Google, se accede a todo el mundo.
Se accede aqui en Pery, se accede en Hong Kong, se accede en Alemania a ese
anuncio.

¢Qué es lo que hicieron LUIS VUITTON vy las otras empresas? Demandaron
a Google en diferentes paises. En el caso de la Union Europea, las decisiones
judiciales en cada uno de los paises fueron diferentes. En el Reino Unido, decian
gue no habia infraccion de parte de Google; en el caso de Francia se dijo que
habia habido una infracciéon, no solo del anunciante sino también de Google y
Alemania, Austria y los Paises Bajos tuvieron una posicion intermedia. Por todas
estas razones, estos tres procesos se acumularony se solicitd unainterpretacion
prejudicial al Tribuna de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE).

No sé si ayer lo vieron, pero el Tribunal de Justicia de las Comunidades o
actualmente, el Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE), al igual que el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta organizado y estructurado de
forma muy similar. Aligual que aqui es posible solicitar la interpretacion prejudicial
de la normativa comunitaria.

Esto fue lo que se hizo para saber sila practica de Google a través de sus Google
Adwords constituia una infraccion de parte del anunciante y de parte de Google y,
en todo caso, cual era la responsabilidad de Google.
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¢Qué eslo dijo el Tribunal de Justicia? En primer lugar, lo que el Tribunal establecid
esque, de acuerdo alderecho europeo, para que existaunainfraccidnde marca, es
necesario que se encuentren presentes tres elementos basicos: En primer lugar,
que el posible infractor haya actuado en el trafico econdmico, ;esto qué quiere
decir? Que un ofrecimiento o una venta privada no pueden ser considerados
como una infraccion del derecho de marcas. En segundo lugar, que se use la
marca para distinguir productos y servicios. En tercer lugar, que con este hecho
infractorio se este infringiendo las funciones protegidas por la marca, de acuerdo
al derecho europeo.

Entonces, en definitiva ; Qué es lo que determind en el presente caso el Tribunal?
En el caso del anunciante, establecid que estaba claro que habia actuado en el
trafico economico, porque al ofrecer una serie de productos a traves del uso de
palabras claves, lo que buscaba era llamar la atencidn a su pagina Web y, de esta
manera, que los usuarios accedieran y pudieran comprar sus productos en el
mercado. De esta manera, no hay duda, de que el anunciante esta utilizando la
marca en el trafico economico y con lo cual se cumple el primer requisito, para
concluir que hay una infraccion marcaria.
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En el caso de Google, el Tribunal de Justicia de la Union Europea tuvo otra opinion.
Determind que Google no estaba usando la marca en el trafico econémico. Aun
cuandoa Google le pagaran, por la publicidad que ofrecia (los Adwords), de acuerdo
ala cantidad de veces que los usuarios hagan “click” a las paginas anunciantes. Se
considerd que Google no estaba usando la marca ajena porque Google no queria
para sila marca. Elnegocio de Google es almacenar estainformacion, y no de usar
como tal la marca. Entonces, este hecho lleva a que Google no infrinja la marca
de un tercero por poner a disposicion dentro de su sistema automatico de las
palabras claves una serie de marcas ajenas.

Encuantoalrequisito de uso delamarca ajenapara distinguir productos y servicios,
el Tribunal determind que, en la era tecnologica, este uso como palabras claves
para peder llamar la atencion de los usuarios y atraerlos a sus paginas Webs, si
constituye un uso para distinguir productos y servicios en el mercado.

Finalmente, en cuanto al tercer requisito para poder concluir gue un uso de la
marca constituye una infraccion de la marca ajena, en el presente caso lo que en
primer lugar se esta infringiendo es la funcion indicadora del origen empresarial.
Si el usuario es atraido a la pagina web del anunciante y el usuario ignora cual
es la relacion entre el anunciante y los titulares de las marcas LUIS VUITTON,
EUROCHALLENGE y VIATICUM, se estad confundiendo al usuario respecto al
origen empresarial de los titulares de marcas.

En conclusion, en el caso del anunciante, para el Tribunal estaba claro que habia
infringido el derecho de marcas. En el caso de Google no hay una infraccion de
marcas porque Google no ha usado la marca en el trafico econémico.

Ahora viene la segunda parte del caso, ;Qué responsabilidad tiene Google por
poner a disposicion de los anunciantes marcas de terceros dentro de su listado
de palabras claves? ;Y esto por qué? Porque los jueces nacionales de los paises
europeos ademas de solicitarle al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas que realizara una interpretacion sobre el uso de la marca ajena como
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palabra clave en un sistema de publicidad Adwords (es decir, sobre una disposicion
del Reglamento de Marca Comunitaria), le pidieron la interpretacion pre-judicial
sobre el alcance de la Directiva Europea sobre algunos aspectos del Comercio
Electrénico. Los jueces nacionales europeos le pidieron que interpretara si las
normas de la Directiva 2000/31 eximian de responsabilidad al proveedor de un
servicio que sélo se dedicaba a almacenar datos.

Enestecaso,loque el Tribunal sostuvo es que Google al poner esas palabras claves
lo Unicoque esta haciendo es almacenar datos, no esta activamente interviniendo
para manipular al motor de busqueda, por lo que tampoco es responsable de
estos actos de acuerdo a la Directiva sobre Comercio Electrénico. En otras
palabras, Google esta incurso dentro de la norma que exime de responsabilidad
a los proveedores de servicios porgue lo unico que hace al colocar marcas ajenas
en su listado de palabras claves es almacenar informacion.
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Uso de la marca en un mercado electronico. El siguiente caso de un uso de la
marca ajena en Internet es cuando se usa la misma en un mercado electrénico.
Como dije al inicio de mi presentacién, actualmente Internet no sélo es unlugar a
donde se acude para buscar informacion, sino un espacio donde los empresarios
van para ofrecer y adquirir productos y servicios. Existen una serie de plataformas
dedicadas especificamente para el ofrecimiento y la subasta de bienes. Una de
estas plataformas y que debe ser conocida por todos de ustedes es "eBay".

¢ Qué sucede cuando en eBay aparecen en los anuncios de venta una serie de
marcas ajenas? Todos los que han comprado algo u ofrecido algo en un mercado
electronico deben saber cdmo funciona eBay. El anunciante/vendedor hace un
anuncio enla plataforma electréonica. Enelanuncio, la persona que esta ofreciendo
un producto le pone un titulo a su oferta, luego consigna una breve descripcion
del producto que esta vendiendo (tamario, peso, color, calidad, etc.) y se brinda
informacion especifica sobre la oferta (cuanto tiempo se va a ofrecer el producto,
si se debera pagar adicionalmente por el envio, si no hay que pagar por el envio,
gué medios de pago se aceptan, etc.). En términos generales, de esta manera
funcionan todas las ofertas que se realizan en estas plataformas de subasta
electrénica. Normalmente el anunciante suele adjuntar una serie de fotografias
para gue el usuario sepa como se ve el producto que esta ofreciendo.

Normalmente, existen dos formas de ofrecer el producto: por subasta o por un
precio fijo. En el caso de precio fijo el primero que paga el precio establecido es el
gue adquiere el producto; en el caso de subasta, el mejor postor, en el plazo que el
anunciante ha consignado de validez de la oferta, sera el que adquiera el producto.

¢Cual es la funcion de eBay en estas transacciones? Para que un anunciante
pueda ofrecer un producto dentro del mercado electrénico de eBay, debe primero
registrarse, formular un anuncio, etc. Para realizar el mismo, eBay puede asesorar
al anunciante. Por cada venta que el anunciante luego realice, debera pagarle un
porcentaje de la venta a eBay. Ademas, eBay ofrece el servicio de organizar mejor
la tienda virtual gue el anunciante tiene.

¢Qué sucede entonces si alguien oferta productos falsificados en la plataforma
de eBay o productos con los cuales el titular de la marca no tiene ninguna relaciéon
econdmica, pero por la forma del anuncio puede llegar a interpretarse que existe
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tal relacion economica?

Se trata de un supuesto similar al caso de las palabras claves. Aqui, aligual que en el
caso anterior, la primera pregunta que surge es la siguiente: ;esta el anunciante/
vendedor infringiendo el derecho de marcas de un titular? En segundo lugar:
¢Cual es el rol de eBay por poner a disposicion la plataforma electrénica y por
permitir que en su plataforma eventualmente se oferten productos falsificados o
productos que den lugar a una vinculacion economica entre el titular de la marca
y el anunciante cuando en realidad no existe?

A nivel internacional, eBay ha sido objeto de una serie de procesos en diferentes
paises y con diferentes resultados. En algunos casos como en el caso de Nueva
York, Estados Unidos, la empresa TIFFANYS demando a eBay porgue en su
plataforma se ofrecian joyas falsificadas. Lo que el Tribunal norteamericano
decidio fue que eBay no tenia ninguna responsabilidad en el anuncio realizado por
el vendedor, los que definitivamente si estaban cometiendo una infraccion eran
el anunciante o vendedor, pero eBay era simplemente un almacenador de datos.
EBay ofrecia su plataforma, pero no tenia ningun rol activo y, por lo tanto, estaba
exenta de responsabilidad.
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En Francia HERMES y LOUIS VUITTON demandaron tambien a eBay. Sinembargo,
en estos casos, los resultados fueron mas bien negativos para eBay, porque los
tribunales franceses consideraron que eBay si tenia una responsabilidad y por
lo tanto, dictaminaron que eBay tenia que pagar una indemnizacion de danos y
perjuicios a favor de las empresas titulares de la marca.

A nivel comunitario, en Europa también se presentd un caso sobre el uso de la
marca ajena en un mercado electronico, ante el Tribunal de Justicia de la Union
Europea. La empresa L'OREAL, titular de las marcas LANCOME, L'OREAL vy
GARNIER, presenté una demanda contra eBay porque en su plataforma aparecia
un anuncio donde decia “Shu Uemura”, compren y ahorren en Shu Uemura, y
consignaban la direccion de eBay en el Reino Unido («Shu Uemura. Grandes
oportunidades en Shu uemura. {Compre en eBay y ahorre! www.ebay.co.uk»).

Siunusuario le daba "click” ala direccion que aparecia de eBay se daba cuenta que
mucha de la mercaderia que estaba vendiendo "Shu Uemura" era mercaderia que
provenia de Hong Kong. La pregunta que surge es ;eBay esta infringiendo o no
el derecho de marcas? El Tribunal de Justicia de la UE aplicé en esta ocasion un
razonamiento similar al caso anterior de las palabras claves, pero concluyo que el
rol de eBay no es tan pasivo como en el caso de Google. Porque eBay ayuda a los
anunciantes a armar las tiendas virtuales, ayuda a que se promocionen mejor los
productos o servicios y, por lo tanto, eBay no puede eximirse de responsabilidad,
aungue no esté usando directamente la marca.

En esta sentencia, el Tribunal Europeo reconocio que Internet y el funcionamiento
de mercados electronicos favorecen sobre todo a las pequefias y medianas
empresas, al permitirles que con bajos costos puedan acceder a un publico muy
grande. Entonces, la pregunta que el Tribunal se formula es ;En qué medida es
posible utilizar en un mercado electrénico marcas ajenas de terceros? El Tribunal
establece que en estos casos es necesario hacer un balance entre los derechos
del titular de la marca y los derechos de terceros de poder anunciar y ofrecer sus
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productos y servicios. Cuando eBay se dé cuenta que en su plataforma se esta
ofreciendo y anunciando mercaderia falsificada, debe inmediatamente prohibir
este tipode actos, pero ello no significa que enla plataforma de eBay o en cualquier
mercado electronico, no se puedan ofrecer productos de marca. El Tribunal busca
de encontrar un balance entre ambos derechos.

Ello se aplica también en una venta particular. Si yo como personal natural quiero
vender en eBay un producto de marca, por ejemplo, mi reloj CARTIER, yo debo
poder decir y utilizar la marca CARTIER, porque es un reloj CARTIER, pero lo que
el Tribunal exige es de realizar un balance: No se puede ir tan lejos como para
gue no se puedan utilizar marcas ajenas en la plataforma e impedir el comercio
electrénico, pero eBay tiene que ser mucho mas activo cuando detecte casos
donde se estan infringiendo los derechos de titulares de marcas.
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Taller loeroamericano de Chservancia de
Derechos en Materia de Signas Distintivos:

Voy a mencionar, rapidamente, otras formas en las cuales es posible cometer
infracciones de marcas a traveés de internet.

Linking. Una siguiente forma de infringir la marca ajena es a través del Linking o
enlace, hiperenlace o hipervinculo. ElLinking es la forma de anunciar colocando en
una pagina web un link o enlace gue lleva hacia otra pagina web. El problema surge
cuando en el link o enlace que se configura como en el primer caso, se incluye una
marca ajena. ; Constituye esto una infraccion del derecho de marcas?

El uso de esos links es perfectamente visible para los usuarios. Los enlaces son
identificables porgue, ademas, estan de otro color. Normalmente, siuno coloca el
raton sobre el enlace se va abrir una manito y va a aparecer una descripcion breve
de la pagina web a la que lleva el link.

En muchos casos, el titular de la pagina web utiliza un enlace y utiliza una marca
dentro de su enlace. ;Constituye este uso una infraccién del derecho de marca?
Enestos casos también hay que determinar, si por el hecho de darle un “click” ala
pagina que esta utilizando la marca ajena. Por ejemplo, LACOSTE que va llevar al
usuario a otrapaginaweb, ; se esta violando o no el derecho del titular delamarca?
Si para el usuario no esta claro cual es la relacién econdmica entre la pagina web
a la que me ha llevado el link y el titular de la marca, aqui también puede darse un
caso de infraccion por violacion de la funcion indicadora del origen empresarial.

Pero puede que yo no ponga ninguna marca al configurar el link o enlace y que
realmente mi link como tal no tenga ningun problema. Pero qué sucede, si yo le
hago click a la pagina, como en el caso de catlogos.pe, el link como tal no incluye
ninguna marca, pero siyo le doy un click al enlace veo que hay una serie de marcas
de terceros. Y ademas puedo acceder a las paginas de esos terceros. Aqui,
entonces, la pregunta es: ;Constituye el uso de ese link una infraccion o no? Y
¢ Constituye para quien una infraccion, porque aca hay dos personas: el que pone
ellink y aquel a quien me lleva el enlace? Entonces, esas son dos actitudes que hay
gue evaluar.

Framing. El Framing es otra forma muy parecida al Linking pero donde en la pagina
web del anunciante no aparece un enlace gue lleva a otra pagina web, sino que en
la misma pagina web aparece otra ventana con el contenido de un tercero. Aqui
también sucede lo mismo. ¢Infringe el anunciante el derecho de marcas de un
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titular si en el Framing aparece la marca ajena? En este supuesto se aplican los
mismos principios establecidos anteriormente.

Uso de la marca ajena en las redes sociales. Una ulterior forma de infringir las
marcas en Internet es por su uso en las redes sociales. Ustedes han visto en el
Facebook, en Instagram, en Youtube, entre otros, en todas las redes sociales
en general que los titulares de marca tienen sus propias cuentas. El problema
se presenta si un tercero se apropia, porque no existen grandes controles para
poder abrir una cuenta en las redes sociales, de una marca de un tercero.

Es decir, si el tercero abre una cuenta con una marca ajena, por gjemplo, con la
marca "LACOSTE". ;Qué puede hacer el titular de LACOSTE ante este uso
inapropiado por parte del tercero? ;Se considera que al abrir una cuenta con la
marca ajena, se esta utilizando la marca del titular?

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas

Taller loeroamericano de Observancia de
Derechos en Materia de Signos Distintivos:

Conelobjetivo de evitar problemas conlostitulares de marcas, los administradores
de las redes sociales han desarrollado una politica de propiedad intelectual que
busca que, de forma muy rapida, si se identifica que una persona esta abriendo
una cuenta con marcas ajenas de titulares con los cuales no existe una relacion
economica, estas cuentas se puedan cancelar.

Conflicto de marcas y nombres de dominio. Finalmente, y muy brevemente, voy a
mencionar el conflicto que se produce entre los titulares de marcas ylos nombres
de dominio. Ustedes saben lo que son los nombres de dominio. Los nombres de
dominio tienen en Internet la funcién de identificar las computadoras en las que
estan alojadas las paginas web. Es decir, si se quiere acceder a una pagina web
habra que teclear el nombre de dominio correspondiente.

Los nombres de dominio estan compuestos por diferentes categorias. Por
ejemplo, normalmente al extremo derecho del dominioc aparece lo que se conoce
como dominios genéricos de nivel superior (gTLD), el ".com, .org, .info, .biz,"
etc., gue me indican el tipo de organizacion de la empresa o el rubro en el que se
desenvuelve la empresa u organizacion. Si se quiere localizar geograficamente
a la empresa, organizacion, persona que esta usando el dominio, se utilizara
ademas un dominio correspondiente a cddigos de paises (ccTLD) ("pe” para Perd,
"de" para Alemania, “es" para Espana, etc.), pero para identificar propiamente a
la pagina web de los millones de paginas web que existen antes del dominio de
nivel superior o del dominio de cédigo pais, se utilizara un nombre, que es lo que
normalmente se conoce como el nombre de dominio.

¢Qué sucede siun tercero usa un nombre de dominio que es idéntico o similar a
una marca ajena? La ICANN (una asociacién sin fines de lucro que se encarga de
controlar que el registro de nombres de dominio sea seguro, estable y operativo)
elabord en 1998 una Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos, que prevé
procedimientos especiales que se pueden hacer valer ante diferentes foros,
como el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI, pero también en Estados
Unidos y en otros paises existen centros encargados de administrar los procesos
que se realizan en aplicacion de la Politica Uniforme, y que evitan de acudir a
los ordenamientos judiciales para hacer valer las controversias que puedan
presentarse entre una marca y un nombre de dominio.
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Son procedimientostambiénbastantes sencillos, que se basanen el cumplimiento
de tres requisitos: Un nombre de dominio que seaidéntico o similar hasta el punto
de producir confusion con una marca de productos y servicios, sobre la cual el
demandante tiene derechos. Falta del demandado de derechos o intereses
legitimos para poder usar y registrar elnombre de dominio. El nombre de dominio
ha sido registrado y usado de mala fe.

Masomenosen45diasseobtieneunarespuestadel Centro.Estosprocedimientos
son mucho mas rapidos gue establecer una infraccion de derecho de marca en
cada uno de los paises y en muchos casos a traveés de la solucion de un conflicto
de nombre de dominio y marca no solo se impide que el titular del nombre de
dominio siga usando y/o registrando el mismo, sino que indirectamente se le
impide que siga cometiendo una infraccion del derecho de marca, si por ejemplo,
en su pagina web ofrecia ademas productos falsificados con marca.
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Taller loeroamericano de Chservancia de
Derechos en Materia de Signas Distintivos:

Para concluir ;Cual es la situacion de los titulares de marcas actualmente?
Internet trajo consigo un cambio revolucionario en cuanto al ofrecimiento de
bienes y servicios. Ello ha llevado a nuevas formas de infringir los derechos de los
titulares a través de practicas como la inclusion de marcas ajenas en los "meta-
tags”, enla publicidad Adwords, enlos Keywords, Framming, Linking, etc.

¢Queé puede hacer un titular de marca ante el uso de su marca en estos nuevos
escenarios? Hasta ahora la jurisprudencia de derecho comparado no es uniforme
y hasta hora cada pais esta resolviendo estos problemas de forma individual.
Las consecuencias que ello trae lo han demostrado los casos de Google, eBay
y demas. Esa es la diferencia con lo que sucedia antes. Cuando se hace una
publicidad en Google esta llega no sdlo a un territorio determinado, sino que
puede ser percibida en todo el mundo; entonces, en la medida que haya muchas
diferencias en cuanto a los resultados de las decisiones que tomen los jueces
respecto a si Google es o no es infractor de una marca o eBay es infractor de
una marca, va a generar gue el titular de la marca acuda a aquellas jurisdicciones
donde los jueces le denla razén, es lo gque comunmente se conoce como ,forum
shopping”. El titular va a presentar una demanda donde le sea mas facil obtener
un derecho y con una decision judicial, por las implicancias que tiene Internet en
todo el mundo, obtiene una proteccién indirecta mas alla del territorio nacional.

Lo que hay que tener en cuenta es gque, como menciond Tobias Bednarz en su
exposicion, debe hacerse un balance entre, por un lado, estas nuevas formas de
poder acceder al publico objetivo ,de poder anunciar los productos y servicios que
se quieren comercializar, que sobre todo para la pequefia y mediana empresa son
mas ventajosos que los metodos convencionales y tradicionales, y por otro lado,
los derechos que tienen los titulares de las marcas registradas y protegidas.

Muchas gracias.
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Muchas gracias una vez mas por la invitacion del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para participar en este
importante encuentro académico y profesional. Me siento mas que complacido
de acompanarlos y destaco en sobremanera la presencia de representantes
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). Ello pone de relieve el interés de ambos
organismos internacionales en la materia. Agradezco muy especialmente al
INDECOPI por la acogida, la misma que nos brinda la oportunidad de compartir
nuestras ideas.
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A lo largo de mi vida profesional he tenido el privilegio de haber trabajado en el
TJCA, la OMPIly el INDECOPI. Debido a ello, en este taller me siento como en casa
y permite la libertad de tomarme algunas licencias y libertades, de tal manera que
intentaré, y pido disculpas a la audiencia por el desenfado, de trasladar algunos de
mis puntos de vista en relacion con diversos temas asociados con la observancia
de derechos en materia de propiedad intelectual en la Comunidad Andina.

Taller loeroamericano de Chservancia de
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Como saben, el tema de la observancia de derechos de propiedad intelectual en
lo que respecta sus dos vertientes mas relevantes, la falsificacion de productos y
la pirateria de derechos de autor, son materias que, sobre la base en el principio
de territorialidad, quedan libradas a la legislacion de cada pais. Es un tema que se
resuelve normativamente a nivel doméstico y guarda consonancia con el principio
de soberania de los paises.

En efecto, como regla general, ni el Convenio de la Unién de Paris, ni el Convenio
de la Unidn de Berna contienen disposiciones especiales sobre la manera como
deben actuar los paises. Lo mismo se puede senalar en relacién con el Anexo
1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacion Mundial
del Comercio (OMC), firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
Me refiero especificamente al Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, mejor conocido como el
Acuerdo sobre los ADPIC. Ello no enerva que en el seno de la OMPl y la OMC
se haya abordado sistematicamente la tematica de la falsificacion y la pirateria
y que se verifiquen, con mayor o menor intensidad, un conjunto de importantes
recomendaciones.

En efecto, la normativa ha establecido parametros minimos que deben ser
respetados por los Estados Miembros de la Organizacion Mundial del Comercio,
de tal forma que cada pais podra soberanamente brindar niveles de proteccion
con la intensidad que determine sus propias tradiciones juridicas y necesidades
puntuales. Ello ha quedado bastante claro en las presentaciones de los
conferenciantes que me han antecedido en el uso de la palabra.

En lo atinente a la Comunidad Andina, quisiera compartir con ustedes la que
podria denominar como una suerte de frustracion en esta materia puesto que a
pesar de que contamos con regimenes andinos bastante avanzados en materia
de propiedad industrial, la Decision 486, y sobre Derechos de Autor, la Decision
351; ambas no incluyen normas especificas y menos armonizadas en lo que
respecta a la observancia de derechos. En otras palabras, al igual que en el ambito
internacional, en el comunitario andino esta tematica queda librada a la soberania
de los paises.
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Pero las frustraciones muchas veces generan reacciones positivas y es la razéon
por la que el TJCA elaboro y, en 2014, remitié a los cancilleres de la Comunidad
Andina la que se denomind la Agenda Positiva para la Integracion, en la que puso
a consideracion de los Paises Miembros la posibilidad de avanzar en reformas
puntuales en relacion con las Decisiones 486 y 351, respectivamente. Uno de
los aspectos que se debia tratar era precisamente el referido a la observancia
de derechos. La idea era avanzar con reglas sobre este particular y establecer
parametros minimos. De lograrlo, se estaria colaborando con la consclidacion de
un espacio andino gue lucha conjuntamente contra estas lacras, ademas de que
evitaria distorsiones en el comercio entre nuestros paises.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas

Taller loeroamericano de Observancia de
Derechos en Materia de Signos Distintivos:

Cabe senalar que, en el marco del ordenamiento juridico andino, la falsificacion y
la pirateria no han sido abordadas de manera directa por el TJCA en el contexto
de las multiples interpretaciones prejudiciales que, como ustedes saben, se han
incrementado significativamente durante los ultimos arios. En efecto, el TJCA se
ha pronunciado, por decirlo de alguna forma, de manera tangencial puesto que
la estructura normativa andina en lo ateniente a la propiedad intelectual es mas
de indole sustantiva que adjetiva y, como es conocido, el tema de la observancia
de derechos se alinea con lo segundo. En efecto, los regimenes comunes en
propiedad industrial y derechos a autor refieren a la constitucion de derechos
mas gue a la manera como se ejercen. Esta circunstancia impide formalmente
que el TJCA pueda progresar con interpretaciones sobre este particular.

El caso mas emblematico de la CAN del que tengo recuerdo es la Sentencia de
Interpretacién Prejudicial dentro del proceso IP-049-1P de 2012 que se instituyd a
instancias de la Republica de Colombia sobre acciones de infraccién en derecho
de marcas en el caso de un boligrafo bastante conocido. Lo que se indicé en
dicha oportunidad consistio en frasear y referir sobre la existencia del articulo
238 de la Decisidn 486 en relacidn con las acciones por infraccidn de derechos de
marcas. En otras palabras, quién esta legitimado para actuar, cual es la naturaleza
y alcances de las medidas cautelares y si es que estas pueden dictarse de oficio o
a pedido de parte.

En resumen, y para ser transparentes, nada realmente trascendental en relacién
con el tema gue ocupa la teméatica del Taller iberoamericano de observancia de
derechos en materia de Signos distintivos. En otras palabras, el TICA sefala lo
mismo que el Acuerdo de los ADPIC y lo que recomienda diversos documentos
de la OMPI.

En dicha sentencia también se hacia referencia al articulo 241 de la Decisién
486 sobre las posibilidades de adelantar el cese en el comportamiento, solicitar
indemnizaciones, asi comao sobre el retiro de los circuitos comerciales de
los productos violatorios de derechos. De la misma manera, se menciona la
posibilidad de prohibir la importacién de bienes marcados ilegitimamente, asi
como la publicacion de las sentencias. En los hechos, el TJCA llevo a cabo un
recuento de la norma gue todos conocemos.

En este caso, también se hizo mencion a los articulos 242 y 243 de la Decisidn
486 en relacidon con las indemnizaciones, asi como el 244 sobre la prescripcion. Y
ello no quedo ahi. Se avanzé un poco mas y se desarrollo lo que significa la medida
cautelar a que refieren los articulos 245, 246, 249 de la Decisidn 486. Finalmente
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se brindd una elaboracion sobre las acciones por competencia desleal que incluye
la Decisidn 486 en cuanto se vinculen con la Propiedad Intelectual.

Esta es una Sentencia de Interpretacion Prejudicial de importancia en cuanto
al nimero de paginas, pero que en la realidad no brindé ningun aporte de
trascendencia en temas tan importantes como la observancia de derechos. Lo
gue si se puede resaltar es que por lo menos puso en evidencia que la normativa
andina en propiedad industrial en general y de marcas en particular, guarda
consonancia con lo senalado en los ADPIC.

En resumen, no hubo ningun aporte sustantivo, pero, en mi opinién, puso en el
tapete las carencias de la normativa andina vigente.

Taller loeroamericano de Chservancia de

Derechos en Materia de Signas Distintivos:
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En cuanto a los derechos autor hago referencia a la Sentencia de Interpretacion
Prejudicial IP-180-2015 gue es una decision del TJCA de marzo de ese ario en
la que, a través de una juez nacional, una empresa conocida que comercializa
programas para computadoras hizo una consulta en relacién con el uso no
autorizado de software en programas de ordenador. Como resulta obvio y vale
la pena aclararlo, no se solicité al TJCA que emitiera pronunciamiento sobre el
caso concreto. Es mas, el TICA nunca se pronuncia ni puede pronunciarse sobre
el caso concreto.

En efecto, el TICA solo puede referir sobre los alcances de la norma que le
someten a su interpretacion y, en este caso concreto, era el caso de la Decision
351 sobreDerechos de Autor. Especificamentelos articulos 13 sobreimportacion
de bienes, 24 sobre copia de programas de ordenador, y 26 sobre instalacién de
redes, en el que se tomd como antecedente la Sentencia 110-IP 2007 en la que
se establecieron los parametros interpretativos del Capitulo Xlll de la Decisién
351 relativos a los aspectos procesales en materia de infracciones de derechos
de autor.

Esta constituyd una magnifica oportunidad, al menos asi creo, para intentar poner
de relieve la disparidad normativa. Se sefnald: "Se advierte que las anteriores
provisiones consagradas en la norma comunitaria al ser tan generales en materia
de procedimiento, deja abierto un gran margen para que el ordenamiento juridico
interno de los paises regule los procedimiento y procesos de conformidad con el
Principio de Complemento Indispensable”.

En dicha sentencia, al mencionar el Principio del Complemento Indispensable
por primera vez en el Derecho de Propiedad Industrial se estaba reconociendo
la disparidad normativa. Segun dicho principio, el mismo que anteriormente
y en reiterada jurisprudencia se habia asociado con otras areas del derecho
comunitario andino, se reconoce el gran margen de maniobra que poseen los
paises en esta materia.

Durante mi mandato como Magistrado del TJCA y luego su Presidente, habia
planteado endiversas ocasiones que introdujeramos un alguna o varias sentencias
un obiter dicta en el sentido de senalar que la disparidad podia generar un
problema para el proceso de integracion. En efecto, sise supone que laintegraciéon
parte por establecer o nivelar pisos de juego en el tema de Propiedad industrial
y Derechos de Autor; en mi opinién, no basta con tener normas sustantivas
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comunes como ocurre con las Decisiones 486 y 351, respectivamente, sino
gue debemos dar un paso adicional e intentar establecer normas comunes en
aspectos de procedimiento y, especificamente, en todos los temas asociados
con la observancia de sus derechos. Ello, como lo he sefalado anteriormente,
redunda en favor de la facilitacion del comercio regional. Lamentablemente mis
intentos fueron infructuosos y mi sugerencia para el obiter dicta no fue acogido
por todos mis colegas,

La razdén por la que creo sinceramente que se debe avanzar con normas
sustantivas, especialmente en aspectos de observancia es muy sencilla. De nada
sirve poseer normas comunes si es gue la observancia en cada uno de los Paises
Miembros termina siendo diferente o asimétrica. Ello promueve el contrabando y
las falsificaciones, ademas de gue, lo que es alin mas preocupante, puede ocurrir
que alguno de los Paises Miembros torne en el centro de distribucién de la pirateria
o en el lugar donde se acopian productos falsificados para de alli distribuirlos
dentro del mercado andino.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas

Taller loeroamericano de Observancia de
Derechos en Materia de Signos Distintivos:

La idea que subyacia al obiter dicta que intenté promover era que el TJCA tomara
nota del grave problema que significa la falsificacion de productos y la pirateria
y. en consecuencia, recomendar a la Comunidad Andina para que avanzara con
la adopcion de una norma especial o complementaria en relacion con aspectos
procesales sobre propiedad intelectual y, en la medida que ello fuera posible,
especificamente en materia de observancia de derechos. A miiniciativa subyacia
la idea de promover mecanismos andinos de cooperacion judicial, administrativa
y policial en la materia; ademas de consolidar el tema de las medidas en frontera,
por lo menos, dentro de los Paises Miembros de la Comunidad Andina. Reitero,
la normativa andina es muy buena y moderna en los aspectos sustantivos de
la propiedad industrial y los derechos de autor, pero tengo la conviccion de que
estamos en un estadio en el que podemos avanzar en los aspectos adjetivos de
ambas disciplinas.

De cualguier manera, a lo largo de la poca jurisprudencia del TICA en relacion
con la observancia de derechos y la negativa de avanzar con el obiter dicta, al
menos quedd el reconocimiento del complemento indispensable y ello se hizo
con la esperanza de que en un futuro pudiéramaos tener normas armonizadas en
materia procesal que, por cierto, veo con sumo agrado, que se esta comenzando
a delinear en los paises de América Latina. Los felicito y agradezco el apoyo
que esta brindando la OMPI y el INDECOPI sobre este particular. Hay un largo
camino que recorrer, pero talleres como el que nos convoca el dia de hoy son un
extraordinario punto de partida.

Creo que la Comunidad Andina se ha estancado en algunos aspectos que no es
el caso mencicnar en esta oportunidad y que desalientan a quienes creemos
firmemente en el proceso de integraciéon como un extraordinario proyecto que
redunda especialmente en favor de las micro y pequenas empresas, ademas de
que ofrece o se instituye en la plataforma inicial para el esfuerzo exportador de
dichas empresas. Sinembargo, por otro lado, me complace se avance consistente
en el relacionamiento de las autoridades competentes y en el intercambio de
experiencias.

Sicon buena voluntad se pudiera avanzar en la adopcién de una norma especifica
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sobre aspectos procedimentales, con especial énfasis en la observancia de
derechos, creo que estariamos coadyuvando con la integracion. Como veran
este y otros temas de la integracién es lo que motivo lo que conocemos como
la Agenda Positiva en Materia de Integracién que espero algun dia sea tomada
en cuenta por los Paises Miembros A titulo informativo me permito senalar que
en materia de propiedad intelectual y temas asociados también se propuso
establecer un regimen andino sobre Signo Pais, también conocido como Marca
Pais; sobre denominaciones de origen, sobre competencia desleal y, tal como
indique anteriormente, reformas puntuales en la Decision 486 y la Decision 351,
respectivamente.

Estas ideas se encuentran encarpetadas, pero no pierdo la esperanza que algun
dia cercano, eso guisiera, ademas de que contemaos con una norma comunitaria
sobre propiedad industrial y otra sobre derechos de autor, podamos sefialar que
hemos adoptado una especifica sobre observancia de derechos.

Taller Ineroamericano de Chservancia de
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Muchisimas gracias.
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Muy buenos dias a todos ustedes. De mi parte, muy agradecido de estar
nuevamente en el Indecopi, mi casa, para explicar de qué manera el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA) contribuye conla labor de
armonizacion de la propiedad intelectual en Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru.

A mi estimado amigo Luis Jose Diez Canseco Nunez y a mi nos asignaron lo
referido a la propiedad intelectual en la Comunidad Andina y la experiencia del
TJCA. Sibien nos hemos dividido los temas a tratar, la espontaneidad de Luis José
al explicar su parte, asi como la presencia de todos los magistrados del TICA, me
animan a empezar esta conferencia compartiendo con ustedes una reflexion
personal.

Taller loeroamericano de Chservancia de
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Enefecto, estan aquipresentes la magistrada Cecilia Luisa Ayllon Quinteros por el
Estado Plurinacional de Bolivia, el magistrado Luis Rafael Vergara Quintero por la
Republica de Colombia, el magistrado Hernan Romero Zambrano por la Republica
del Ecuador, y quien les habla por la Republica del Perid — en su momento Luis
Joseé estuvo como magistrado por la Republica del Peru.

Los cuatro magistrados interpretamos las normas andinas en el marco de
las solicitudes de interpretacion prejudicial. Como es evidente, no son cuatro
peruanos, ni cuatro bolivianos, ni cuatro colombianos, ni cuatro ecuatorianos, los
gue deciden el sentido de las interpretaciones prejudiciales emitidas por el TJCA,
sino uno de cada nacionalidad.

Cada magistrado aporta su experiencia y conocimiento que son fruto de haber
estudiado en una universidad peruana o ecuatoriana, o de haber trabajado en
una entidad boliviana o colombiana. El bagaje vivencial y juridico que lleva cada
magistrado origina que las interpretaciones prejudiciales sean producto de la
comunion de cuatro perspectivas, lo que hace enriquecedor, y a veces intenso, el
debate al interior del TICA.

Pero no siempre se llega a consenso. A veces las decisiones no se adoptan por
unanimidad, sino por mayoria, existiendo votos salvados o en discordia (que
disienten del fallo de la mayoria), asi como votos singulares o concurrentes
(que, si bien fallan igual que la mayoria, difieren en cuanto a los fundamentos). Al
respecto, debo manifestar que estoy en contra de lo establecido en el articulo 90
del Estatuto del TJCA, norma que prohibe que en las sentencias se expresen los
votos salvados y las opiniones disidentes.

Mis colegas magistrados saben perfectamente mi rechazo personal a dicha
prohibicion. Por un tema de transparencia y democracia judicial, la opinién de los
magistrados deberia ser publica a traves de las propias sentencias. Ustedes deben
haber visto como en las sentencias de los Tribunales Constitucionales y Poderes
Judiciales de nuestros paises se aprecian los votos en discordia y los singulares,
lo que no ocurre en el TICA. En las sentencias de este colegiado no se pueden
expresar nilos votos singulares nilos votos en discordia. Lo unico que se observa
es el consenso logrado por la mayoria. El consenso, por su propia naturaleza, borra
o lima la apreciacion particular que cada magistrado tiene sobre los fundamentos
de hecho y de derecho contenidos en la sentencia. Para arribar al consenso
es inevitable que los magistrados tengan que ceder en ciertas posiciones. El
consenso se nutre de posiciones intermedias o eclécticas.
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La espontanea exposicion de Luis José me animd a decirlo. Es asi que quiero
aprovechar este foro para invocar una reforma del Estatuto del TJCA para
que los votos en discordia y singulares aparezcan en las sentencias. No debe
preocuparnos el evitar el debilitamiento de la posicion mayoritaria frente a los
mencionados votos. Lo que debemos garantizar enlos magistrados es conviccion
y motivacién. La pluralidad de perspectivas enriquece el debate juridico.

Terminada estareflexion personal, pasaré explicarde guémanerael TJCA, através
de sus interpretaciones prejudiciales, contribuye con la labor de armonizacion de
la propiedad intelectual en la Comunidad Andina.

Para ello debo empezar mencionando que la interpretacion prejudicial es una
interpretacionjuridicay, comotal, se utilizanlos métodos deinterpretacion propics
de la Teoria General del Derecho, tales como el método literal, el histérico, el
sistematico, el socioldgico, etc. Sin embargo, mediante Interpretacion Prejudicial
01-IP-87 del 3 de diciembre de 1987, el TJCA senald que corresponde el emplec
preferente de los métodos de interpretacion llamados "funcionales”, como son
el sistematico y el teleoldgico. En dicha oportunidad, el TJCA dijo que el método
teleoldgico, que adquiere connotacion especial en el derecho comunitario, es
el que mejor se adapta a la naturaleza propia de la decision prejudicial en cuanto
tiene en cuenta el “objeto y fin" de la norma andina.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas
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La interpretacidn juridica de las normas va mas alla de la interpretacion literal. Si
solooptaramos por lainterpretacionliteral, poco seria elaporte de los magistrados.
Bastarian linguistas para saber lo que dice la norma. Limitarnos a lainterpretacion
literal es repetir lo que dice la norma. El aporte del juez moderno esla "creacion de
derecho” a través de la interpretacion juridica. Y esto se logra especialmente con
los métodos teleologico (que te ayuda a entender cudl es la finalidad de la norma)
y sistematico (que te ayuda a comparar la norma con otras normas y apreciar el
sentido del contexto normativo), los que permiten descubrir la ratio legis (la razon
de ser) de la norma andina.

Para interpretar las normas andinas mediante los métodos antes referidos (el
teleoldgico y sistematico) no basta con simplemente leer el texto de la norma,
hay que investigar. Sobre todo, investigar como resuelven las autoridades
administrativas, quée dice la legislacién y jurisprudencia comparada, gué opinan al
respectolos especialistas enla materia. En particular, esimportante determinar el
"impacto” de la interpretacion prejudicial. Evaluar qué incentivos y costos (para los
privados y para la autoridad) se pueden generar con la interpretacién prejudicial.

En ese sentido, al interpretar las normas nos preguntamos: ; Cuél es el impacto
de esta interpretacion juridica en las relaciones sociales y econémicas? ;De qué
manera esto va a incentivar la formalidad o la informalidad? ; De qué manera esto
puede provocar, por ejemplo, mas infracciones? ;De qué manera esto puede
provocar que se incrementen los costos de transaccién? Entre otras preguntas.

Lo senalado representa el esfuerzo que se viene haciendo desde hace varios
anos. Esto explica en gran medida el cambio jurisprudencial que se ha dado en
el TICA, tal como lo expliqué en un pasado evento en este mismo auditorio. Si
bien en esta oportunidad no hablaré de los cambios jurisprudenciales en materia
de propiedad intelectual, considero importante mencionar que los referidos
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cambios se han originado producto de la nueva vision que implica preguntarnos:
¢:De qué manera lainterpretacion puede ayudar alos agentes intervinientes tanto
del sector publico como del sector privado?

La figura de la interpretacion prejudicial abarca no solamente a los jueces del
Poder Judicial, sino a todos aquellos que ejercen funciones jurisdiccionales. Por
tanto, incluye también a los &rbitros y a todos aquellos que, ejerciendo funciones
jurisdiccionales, van a aplicar una norma andina al resolver una controversia.

Ustedes pueden visualizar en la diapositiva sextala explicacidon de lainterpretacion
prejudicial facultativa. Sobre el particular, una diferencia entre la interpretaciéon
prejudicial obligatoria ylafacultativa es que por intermedio de esta ultima también
los érganos administrativos pueden solicitar interpretaciones prejudiciales al
TJCA, tal como ya lo han hecho el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
- Senapi (Bolivia), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual - Indecopi (Pert) y, con mucha frecuencia,
la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC (Colombia).
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Usualmente, se ha mencionado que tratandose de la interpretacion facultativa,
el caso no se suspende y asi era la respuesta del TJCA; sin embargo, en la
reciente Interpretacion Prejudicial 458-1P-2015 del 13 de junio de 2017 se ha
hecho la siguiente precision: De manera excepcional el 6rgano administrativo o
jurisdiccional correspondiente podra suspender el procedimiento o proceso de
gue se trate, siempre y cuando la legislacion interna lo permita sobre la base del
principio del complemento indispensable, y si considera pertinente y necesario
aguardar el pronunciamiento del TJCA antes de emitir el correspondiente
pronunciamiento de fondo.

Entonces, si bien en las obligatorias se suspende definitivamente el proceso
a la espera de la interpretacion prejudicial, tratédndose de las facultativas se ha
establecido un marco que flexibilice la situacion a efectos de que la autoridad
administrativa pueda esperar el resultado del TICA. Evidentemente, en tanto no
perjudique la tramitacion o los plazos a los que pudiera estar obligado la autoridad
consultante.

Es importante precisar que no se esta diciendo que los érganos administrativos
son jurisdiccionales, pues, en efecto, hay una diferencia entre lo jurisdiccional y
lo administrativo, que basicamente consiste en que lo jurisdiccional controla lo
administrativo a traveés del proceso contencioso administrativo. Lo que se ha
dicho es que hay autoridades administrativas que ejercen una funciéon similar a
la jurisdiccional y, por tanto, también deberian estar habilitadas para solicitar las
interpretaciones prejudiciales.

¢Cuando una autoridad administrativa ejerce una funcién jurisdiccional para
efectos de solicitar una interpretacion prejudicial? Cuando ha sido creada por
ley y su competencia es permanente; aplica normas andinas (como la Decision
486 y la Decision 351) en el marco de un procedimiento en el que se resuelve un
“conflictointer subjetivo de intereses”, lo guellamariamos enlalegislacion peruana
“un procedimiento administrativo trilateral”; respeta el debido procedimiento
y sus decisiones estan debidamente motivadas; y, lo mas importante, actua
con independencia e imparcialidad. Recordemos que la doctrina administrativa

LA
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ha reconocido que se puede afirmar gue una autoridad administrativa ejerce
funcionesjurisdiccionales, o cuasijurisdiccionales, o similares alas jurisdiccionales,
como prefieran denominarlo, cuando resuelve un conflicto entre dos particulares
y lo hace con independencia e imparcialidad, como es el caso de determinados
organos funcionales del Indecopi.

La doctrina juridica cumple un papel importante en la interpretacion juridica.
La doctrina, que es el pensamiento de los juristas, explica el contenido de una
institucion juridica. Si dicha doctrina es persuasiva, el TICA la recoge en sus
providencias para explicar el contenido de la norma, con lo cual la doctrina se
convierte en jurisprudencia.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas
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¢Como se realiza la interpretacion prejudicial? Por ejemplo, si la norma menciona
que puede haber riesgo de confusién o de asociacion, el TICA explica en qué
consisten estos riesgos, sefialando que el riesgo de confusién puede ser directo
oindirecto, la diferencia con el riesgo de asociacion, los criterios para establecer
si hay semejanza entre dos signos distintivos, etc.

Enotros casos, elanalisis del TICAva mas alla. Se busca entender como funcionan
los mercados para que la interpretacion juridica no se convierta en un corse
inflexible que termine perjudicando a los empresarios. Por ejemplo, el primer
parrafo del Articulo 166 de la Decision 486 establece que se entiende que una
marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue
han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo
esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo
en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las
cuales se efectua su comercializacién en el mercado.

Sobre el particular, el TJCA en laInterpretacion Prejudicial 244-1P-2015 de fecha 9
de marzo de 2017 diferencio a los productos puestos en el comercio (productos
vendidos) de los puestos a disposicion del mercado (productos ofertados). Asi,
explicd que una cosa es probar el uso de la marca con productos vendidos y otra
es probar el uso de la marca con productos ofertados.

Cuando se trate de productos vendidos el uso se puede probar con contratos,
comprobantes de pago, documentos contables, certificaciones de auditoria y
otras similares. Pero cuando se trata de productos ofertados en el mercado, la
situacion cambia, lo que importa es la voluntad genuina de vender. De modo que,
si hay un establecimiento abierto al publico, hay publicidad a través de distintos
medios (television, radio, internet, redes sociales), y hay la oferta de contratar
(mediante cartas, correos electrénicos), se ve claramente la voluntad genuina de
contratar.

Puede ocurrir que el empresario fracase en sus ventas. Como lo dije también en
un foro anterior, el hecho de que el empresario haya fracasado no significa que va
a perder su marca. ;Por que? Porque para conservar el registro marcario, basta
con que haya intentado usar la marca, aunque haya fracasado en el intento. La
legislacién no busca castigar al empresario que fracasa. No es intencion de la
norma que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial
en su negocio para acreditar el uso de la marca. Es posible que un empresario
no tenga las ventas esperadas, pero eso no significa que tenga que perder su
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marca. Si puede probar la voluntad genuina de querer vender, aunque no tenga los
resultados esperados, es suficiente para probar eluso de la marca enlos términos
exigidos por el primer parrafo del Articulo 166 de la Decisién 486.

Para ir terminando, me gustaria mencionarles el rol mas orientativo que viene
realizando el TJCA en los ultimos anos. Este rol mas orientativo consiste en
absolver preguntas, preguntas que no se refieren a qué dice la norma, sino
a supuestos abstractos derivados de la norma. Preguntas que buscan como
respuesta que el TJCA dé criterios o parametros que, en abstracto (en términos
generales), permitan resolver el caso en concreto. Con las preguntas los
consultantes persiguen una mayor comprension de las situaciones en abstracto
gue pueden darse dentro de la norma.
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Filense en el siguiente ejemplo. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior
de Justicia de Lima preguntd: ;Que aspectos deben tomarse en cuenta al
realizar el cotejo marcario entre signos conformados por expresiones en idiomas
nativos como el quechua, cuyos conceptos pueden guardar relacion pero que a
la vez resultan arbitrarios para los servicios que pretenden distinguir? Como se
puede apreciar, la pregunta no es scbre el contenido de un articulo en particular
de la Decision 486, sino sobre un tema abstracto que debe dilucidar esa y otras
controversias similares.

En este caso, mediante Interpretacion Prejudicial 533-IP-2015 de fecha 26 de
agosto de 2016, el TICA respondid que va a depender de si los consumidores
conocen o no el significado de las palabras escritas en una lengua indigena,
nativa o ancestral. Silos consumidores destinatarios de los productos o servicios
identificados con tales signos conocen el significado de aquellas palabras, el
analisis de registrabilidad tomara en consideracion el aspecto conceptual o
ideoldgico (porque evidentemente conocen el significado), asicomo los aspectos
fonéticos, ortograficos, y de ser el caso, los graficos o figurativos.

A través de la respuesta Unicamente se da una orientacion (criterios), y ya el
organo consultante determinara con dichos criterios si es o no registrable un
determinado signo, que puede estar escrito en idioma quechua o aymara, o en
cualguier otra lengua indigena, nativa o ancestral que esté reconocida como
idioma oficial en los cuatro paises miembros. Con la respuesta no se resuelve
el casc. El TJCA solo da parametros que, en abstracto, permiten resolver la
controversia que el consultante tiene en manos.

Vinculado tambiénaltemadelidioma, tenemos otro ejemplo en cual el consultante
pregunto: ;Como realizar el analisis relativo al conocimiento que puede tener el
publico consumidor respecto de dicha palabra en idioma extranjero? Lo que el
juez queria saber es qué pardmetros o criterios debia tomar en consideracién
para saber si el publico consumidor conoce o no una palabra escrita en idioma
extranjero como, por ejemplo, en ruso, chino o inglés. Como puede observarse
nuevamente, el juez no esta preguntando sobre el articulo tal o cual de la Decision
486, sino sobre criterios que lo orienten, en abstracto, en la resolucion de un caso
concreto.
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Sobre el particular, mediante Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 252-
IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, el TJCA respondi¢ que se debe tener
en consideracion la proximidad fonética y semantica del idioma extranjero con el
castellano (como saben el portugués y el italiano tienen una mayor aproximacion);
el grado de intensidad de la ensenanza del idioma extranjero en el pais miembro
(en el Pert y en muchos paises se ensefa bastante el inglés); la clase del publico
consumidor que es destinatario del producto o servicio identificado con el signo
escrito; el uso que tenga la palabra en idioma extranjero en el comercio; el uso
que tenga la palabra en idioma extranjero en la conformacion de otros signos
distintivos; los extranjerismos que son de uso comun, coloquial; y claro, sin
perjuicio de lo anterior, la posibilidad de hacer encuestas.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas
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Con la absolucion de las preguntas de los consultantes en el marco de las
solicitudes de interpretacion prejudicial, lo gue el TJCA busca es darles una mayor
orientaciony con ello cumplir su rol de lograr que la normativa andina de propiedad
intelectual (de propiedad industrial y derecho de autor) esté auténticamente
armonizada al interior de los cuatro paises miembros, en el sentido de tener
reglas comunes y homogéneas, claras y predecibles. La interpretacion prejudicial
es el mecanismo por excelencia mediante el cual el TJCA garantiza la aplicacion
coherente y uniforme del ordenamiento juridico comunitario andino.

Muchas gracias por su atencion.
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Eldesarrollo de una politica de observancia de los derechos de Propiedad Industrial
(PI), que se materialice en resultados -sostenibles y trazables- de reduccion de
las conductas infractoras de estos derechos, exige la adopcién de decisiones que
trascienden la esfera punitiva del Estado. En la presente ponencia pretendemos
comunicar, desde la perspectiva de las competencias del Indecopi, las lecciones
aprendidas en cuanto a la efectividad de las acciones de sancién y la necesidad
de implementar otro tipo de medidas, a las que no calificaremos como medidas
complementarias, sino como indispensables para una observancia exitosa
de los derechos de PI. En primer lugar, debemos precisar gue la normatividad
peruana ha previsto la existencia de una doble via para la observancia de los
senalados derechos. Asi pues, es legalmente posible que un titular de derechos
de exclusiva acuda de manera alternativa a la via penal (Ministerio Publico) o a la via
administrativa (Direccién de Signos Distintivos del Indecopi).
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Desde el terreno penal, encontraremos que el uso ilegal (no autorizado) de
una marca registrada, como se aprecia en la diapositiva (en la que se observa
como ejemplo una marca de farmacias peruanas), trae como consecuencia la
determinacién de la existencia de un delito y, por dicho efecto, la imposicién de
una pena (pena privativa de |a libertad de dos a cinco anos).

Cuandohablamos delaviaadministrativa, elusoilegal (noautorizado) deesamisma
marca constituye una infraccion administrativa, frente a la cual, la normatividad
ha establecido como consecuencia la imposicion de una sancién administrativa,
como es, la multa; no obstante, es necesario precisar que la observancia de los
derechos sobre esta marca no se concentra, ni agota con la imposicién de una
multa. Segun veremos mas adelante, el procedimiento de accién por infraccién
de los derechos de Pl seguido ante el Indecopi, ofrece un escenario de accion
estatal que supera el ambito sancionador.

Es oportuno ahora, tomar en cuenta que las estadisticas de formulacion de
denuncias ante la Direccion de Signos distintivos del Indecopi, por infraccion a los
derechos de marca, revelan una tendencia de crecimiento positivo en los Ultimos
diecisiete arios. Como se puede observar en la diapositiva, en los Ultimos cuatro
anos el crecimiento es marcado, apreciandose una cifra porcentual de incremento
del orden del 40 % de denuncias administrativas. Apreciados estos reportes,
queremos luego formularnos algunas preguntas relacionadas con la existencia
de esta via alternativa de observancia de derechos: jpor qué los titulares de
derechos de marca formulan denuncias ante el Indecopi? ;por que estos mismos
titulares acuden al Ministerio Publico? ;Que esperan los titulares acudiendo auna
uotravia? ;Buscan los titulares la imposicion de sanciones ejemplares?

Para responder estas interrogantes, debemos en, primer lugar, identificar el perfil
del perpetrador de estos derechos. Pues bien, el sujeto denunciado en este tipo
de procedimientos o procesos de observancia, es por lo general, una persona
que opera dentro del ambito de la informalidad. Como fue mencionado en este
mismo taller, en el Peru la informalidad supera el 80 % de la actividad empresarial,
de modo que la condicién de informal en paises como el nuestro constituye una
variable que no puede dejar de ser tomada en cuenta a la hora de adoptar politicas
publicas de observancia. Me explico. Cuando se tiene como denunciado a un
informal, el gran problema de la actividad sancionadora, no radica en el acto de
imposicion de la multa. Imponer una multa es la parte sencilla, el hacerla efectiva
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es otro cantar. No es un problema imponer multas ejemplares. Podemos imponer
el tope maximo de la multa permitida (150 UIT), podemos inclusive incrementar
por ley dicho tope, pero al final nos enfrentaremos al mismo problema: la dificultad
de cobrarle con éxito a un informal.

Cabe destacar de otro lado, que las multas impuestas por el Indecopi, constituyen
recursos que se incorporan al presupuesto de esta institucién, lo que significa
gue los titulares no perciben porcentaje alguno de la multa impuesta. Al ser asi
¢gque buscan los titulares cuando formulan denuncias ante el Indecopi? ;Buscan
la imposicion de sanciones ejemplares? La experiencia nos permite responder
esta pregunta sefalando que, lo que pretende principalmente un titular al acudir
a la via del Indecopi, es lograr un espacio para la solucion efectiva del conflicto
ocasionado por eluso no autorizado de sumarca. En su condicidonde duefios de la
marca, buscan que el Indecopi haga valer su condicion de propietarios mediante la
adopcion de acciones correctivas concretas, que les permita sequir detentando
en el mercado la exclusividad del uso de sus respectivas marcas, como tiene que
ser.
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Taller loeroamericano de Chservancia de
Derechos en Materia de Signas Distintivos:

De hecho, como nos lo recordaba el doctor Joseé Luis Diez Canseco hace unos
minutos, acerca de la existencia de un reconocimiento formal y expreso por
parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Direccidn y la Comision
de Signos Distintivos del Indecopi poseen, para los aspectos relacionados con el
ambito de sus competencias, la condiciéon de Juez Nacional”. Al respecto, nos
atrevemos a senalar que la normativa andina dedicada a regular las acciones por
infraccion a los derechos de propiedad industrial se encuentra disenada de tal
forma que, el procedimiento por infraccidn se aproxima mas al proceso civil, que al
proceso penal. Asi tenemos que, el titular de un derecho de marca busca en la via
administrativa una Autoridad que solucione el conflicto ocasionado por otro sujeto
que afecta el ejercicio de su derecho de propiedad. Laimposicion de multas, no es
su pretension principal, es sin embargo una pretension complementaria.

Si nos preguntamos ;por que los titulares optan por interponer sus denuncias
ante el Indecopi? Estimamos, que uno de los aspectos que alienta a los titulares
de marcas a formular denuncias ante el Indecopi, es que el Indecopi cuenta con
facultades para emitir medidas cautelares, cuyos presupuestos son (para su
emision y ejecucion) la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. No
siendo exigible el ofrecimiento de contracautela. Y es que, como se sabe, obtener
una carta fianza o garantia no es tan sencillo, pues supone lidiar con aspectos de
orden financiero cuyo tramite podria hacer perder el paso del informal, que actla
con granvelocidad para que lamercaderiainfractora desaparezcadelmercado.De
acuerdo a nuestra normativa especial que funciona desde el ano 1992, solamente
son exigibles los dos requisitos mencionados, siendo que, la Decision Andina 486
ratifica esta postura legislativa, exigiendo unicamente el cumplimiento de estos
dos requisitos.

Por otrolado, formular denuncias ante el Indecopi posee como beneficio adicional,
la celeridad de la solucidn administrativa. Es de senalarse, que la mayor parte
de los procedimientos que se presentan ante el Indecopi son procedimientos
relacionados con operaciones de importacion (aproximadamente un 75 %
de las denuncias presentadas en los Ultimos dos anos se derivan de actos de
importacion). En estos casos, la dindmica del comercio internacional exige una
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intervencion célere de la administracion, de tal forma que las medidas cautelares
se dictan dentro del mismo dia de solicitadas, siempre bajo una estrecha
coordinacién con la autoridad Aduanera, a traves del sistema que denominamos
‘Alerta Aduana”, del cual el doctor Sergio Chuez hablara con mayor detenimiento.
Asimismo, el tiempo promedio de los procedimientos es de 3 meses y medio. Es
decir, que desde la presentacion de la denuncia hasta la emisién de la resolucidn
que pone fin a la instancia administrativa, transcurre el tiempo mencionado.

La via administrativa también se hace atractiva y necesaria, debido a que
se protegen todos los tipos de signos distintivos que gozan de proteccion
juridica. De hecho, en el Cédigo Penal se encuentra tipificado exclusivamente
el comportamiento de uso ilegal de "marca”; sin embargo, no contempla en su
tipificacion la posibilidad de sancionar penalmente el uso no autorizado de lemas
comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen. En el Indecopi
en cambio, se puede formular denuncias por cada una de estas otras figuras que
forman parte del derecho de los signos distintivos.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas

Taller loeroamericano de Observancia de
Derechos en Materia de Signos Distintivos:

Otro tema interesante es el de la Responsabilidad Objetiva. Si bien es cierto, la
Ley General sobre el Procedimiento Administrativo, Ley 27444, establece que
la responsabilidad en los procedimientos administrativos sancionadores es
"Subjetiva”, habilita la posibilidad de que por norma especial se pueda establecer
una responsabilidad de tipo objetiva. Es justamente lo que se ha hecho a través de
la modificatoria del Decreto Legislativo N® 1075, la cual es nuestra ley especial en
materia de Propiedad Industrial, enla que se ha establecido que la responsabilidad
administrativa derivada de los actos de infraccidn a los derechos de propiedad
industrial es objetiva.

Estoessumamenteimportante, porque cuando hablamos de bienes de propiedad
intelectual, a diferencia de lo que ocurre con los bienes materiales, en donde es
mucho mas sencillala apropiacionfisica, y a partir de ello, efectuar un mejor control
de estos bienes, en el caso de los bienes inmateriales como la marca, donde la
violacion de una marca no se perpetra por medio de actos de desposesion fisica
del bien inmaterial (lo que en cambio pondria en evidencia al perpetrador y en
alerta al titular). Los infractores de estos derechos suelen urdir entre otras cosas,
en el marco de los procedimientos por infraccion a los derechos de Propiedad
Industrial, argumentos de defensa relacionados con la falta de intencionalidad o el
desconocimiento de la existencia de propiedad sobre estos bienes inmateriales.

Por citar un ejemplo, los importadores de productos con marcas falsificadas,
alegan tradicionalmente que su proveedor en el extranjero efectué un error
de envio, al despacharle una mercaderia que no solicitd, mostrando para tal
efecto su pedido de envio de productos con expresa referencia a gue no debia
contener "marca”, asi como la Declaracion Aduanera de Mercancias (DAM), en
donde, para justificar la ausencia de dolo o culpa en el acto infractor, tampoco se
hace referencia a una "marca” especifica. Inclusive, exhiben la carta del mismo
proveedor extranjero, en donde expresa sus disculpas y asume como error propio
la remisidn de mercaderia con la marca infractora.

En la responsabilidad objetiva hablamos basicamente de un peligro abstracto, un
riesgo previamente calificado por el legislador; el incumplimiento de la norma es
la antijuridica misma, que se materializa en el hecho de usar una marca sin contar
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con la autorizacion de su legitimo titular.

Por su parte, la nocidn de culpabilidad inherente a la Responsabilidad Subjetiva,
no da lugar a atribuir responsabilidad a las personas juridicas, que en materia de
infraccion a derechos de propiedad intelectual es bastante comun. De hecho,
en el Derecho Penal no es posible imputar dolo o culpa a una Persona Juridica, la
cual actua por accién concreta de sus socios o representantes. De igual forma,
bajo la regla general de la Responsabilidad Objetiva, la presencia del principio
de culpabilidad en el ambito del derecho administrativo sancionador, dificulta la
determinaciéon de responsabilidad en las infracciones cometidas por personas
juridicas, al no poderse atribuir culpa por ausencia de voluntad. Ello sin embargo,
no se presenta en el Procedimiento de Accion por Infraccion en materia de
Propiedad Industrial seguido ante la Comision de Signos Distintivos del Indecopi,
dado gue como ya hemos dicho, la Responsabilidad que se atribuye es Objetiva
por mandato de la ley especial. De modo que la pregunta de por qué un titular
de un derecho de marca recurriria al Indecopi a formular su denuncia encuentra
una explicacion adicional, en el hecho de que, en estos procedimientos es
perfectamente posible establecer la responsabilidad de las personas juridicas e
imponerles sanciones y medidas correctivas.
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Taller loeroamericano de Chservancia de
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Ahora bien ;bajo qué circunstancias y razones, los titulares de estos derechos
formulan denuncias ante el Ministerio Publico? La respuesta radica en el hecho
gue no todas las conductas tipicas que ameritan sanciones desde el ambito del
procedimiento por infraccion de marcas pueden ser eficazmente atendidas y
reprimidas por la actuacion administrativa. De hecho, en no pocas ocasiones,
los perpetradores de conductas infractoras se encuentran relacionados con
organizaciones criminales dedicadas al narcotrafico, lavado de activos y/o
contrabando.Espues, unhechoconocido, quelafalsificacionypirateriaencuentran
en el narcotrafico una fuente profusa de financiamiento, y esta Ultima encuentra
en las primeras, un mecanismo de lavado de activos. Bajo este contexto, nos
encontramos ante un sistema criminal alambicado, en donde el perfil funcional del
Indecopi no se alinea con las necesidades de capacidad operativa que exige este
tipo de casos. El Ministerio Publico por su parte, de la mano con la Policia Fiscal,
cuenta con el perfil y formacion que le permite realizar inteligencia operativa y
pericial, y enfrentar la criminalidad.

¢Cudl es la naturaleza juridica de las acciones por infraccion? Como habia
sefalado antes, nuestros procedimientos por infraccion, antes de limitarse a la
version de un procesc penal, se aproximan a la version de un proceso civil. Con
las reformas estructurales en la economia de los afios noventa, se introdujo un
modelo de economia social de mercado en la Constitucion, lo que generd un
nuevo escenario, un escenario de libre competencia, en cuyo marco se fueron
presentando conflictos entre los agentes economicos participantes, en donde la
controversia ponia de relieve aspectos de orden econdmico y la puestaenescena
de bienes de naturaleza no tangible.

Algunos de estos conflictos eran precisamente los relacionados a los bienes de
Propiedad Intelectual. El caso es que hacia los afios noventa, el Poder Judicial
enfrentaba una crisis que se expresaba en distintos frentes, algunos de ellos,
relativos a la celeridad de los procesos vy la especializacion en temas de mercado.
En este contexto, frente a la necesidad de generar un sistema capaz de atraer
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la inversion privada, dotando a los inversionistas de un sistema que solucione
conflictos de forma célere y especializada. es que se decide crear el Indecopi,
otorgéndole, como bien ha referidoc Hugo Gémez hace unos momentos,
potestades cuasi jurisdiccionales para resolver controversias y devolverles, en
este caso, alos titulares la situacion juridica que les corresponde.

Nuestros procedimientos administrativos antes gue ser procedimientos
sancionadores, se ajustan mas bien, al esquemadelos procedimientos trilaterales.
En efecto, al revisar la normativa andina, Decision 486, apreciaremos que en ella
se describe un procedimiento trilateral, triangular o procedimiento contencioso
como se suele decir, en donde tenemos a dos sujetos que acuden ante una
autoridad administrativa para que les dicte el derecho. Eso, en efecto, se gjustaala
descripcion de la Ley de Procedimiento Administrativo General cuando describe
al procedimiento trilateral, como aquel en donde dos o méas administrados acuden
a una autoridad para que les resuelva su conflicto.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas

Taller loeroamericano de Observancia de
Derechos en Materia de Signos Distintivos:

En la Decision 486, podemos apreciar inclusive que, cuando el articulo 241
establece cual es el contenido del petitorio de la accidn por infraccion, ala que, en
Indecopi por razones de costumbre denominamos "denuncia” desde el afio 1992
(aunque bien pudimos haberla designado como reclamacién), encontramos que
dicho petitorio se encuentra conformado por una serie de medidas correctivas
que la autoridad competente puede determinar a favor del denunciante, como
son: el cese de los actos que constituyen la infraccion; el retiro de los circuitos
comerciales de los productos resultantes de la infraccion; la prohibicion de
importacidn o de exportacion de los productos; la adjudicacidn en propiedad de
los productos; la adopcidn de las medidas necesarias para evitar la continuacion
o la repeticion de la infraccion; la publicacion de la sentencia condenatoria; etc.
Notese entonces aqui, que el articulo 241 citado, no hace referencia alguna a la
imposicion de sanciones como parte del petitorio de la accién por infraccién.

Sin embargo, nuestra norma interna, Decreto Legislativo N° 1075, en absoluta
observancia del principio del "complemento necesario”, ha establecido en su
articulo 120 lo siguiente: "Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que
cesen esos actos por infraccién”, y ya hemos visto cuales son esas medidas, “se
podran imponer las siguientes sanciones: a) amonestacion; y, b) multa”. En las
disposiciones siguientes se establecen los criterios para la determinacion de
sanciones y para la graduacién de las multas, que no es materia de esta ponencia.

Retomando el tema de la naturaleza trilateral de nuestros procedimientos por
infraccion, es preciso sefalar que el procedimiento trilateral descrito en la ley en
general (Ley N° 27444, ey del Procedimiento Administrativo General) establece
que el procedimiento trilateral puede, ademas, contener la peticion de sanciones.
El reconocido autor peruano Mordn Urbina, comentando sobre este particular
hace referencia a que esa potestad de sancién contenida en un procedimiento
trilateral no esla pretension principal, sino que es una pretensidon complementaria.

Habiendo revisado la naturaleza juridica de nuestros procedimientos, vy
destacado las fortalezas de los mismos, es importante identificar a continuacion
las oportunidades de mejora que se deben identificar en la lucha contra los
comportamientos que infringen los derechos de propiedad intelectual. Que duda
cabe en que, si bien en el Peru, existe una dotacion institucional especializada
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para enfrentar flagelos como la falsificacion y la pirateria, ello no impide que este
tipo conductas continue produciéndose en el Peru “a vista y paciencia” de todos.

Definitivamente, tenemos un desafio sumamente complejo a la hora de impulsar
la lucha contra la falsificacion, debido a que existen dos aspectos que hacen
gue los resultados de esta lucha se tornen limitados e inestables en el tiempo.
Me refiero, en primer lugar, a los Problemas de cultura. Hay un serio problema
cultural de por medio. No diré por supuesto nada extrano, cuando refiera que
culturalmente no existe repudio social para la falsificacion o para la pirateria.
Podemos repudiar el robo de un auto, el homicidio, o la estafa. Somos una
sociedad que repudia naturalmente este tipo de delitos, pero cuando hablamos
de delitos contra la Propiedad Intelectual no ocurre lo mismo. En este caso, existe
de parte de nuestra sociedad una suerte complicidad. Algunas excusas como:
“compro estas zapatillas Mike que se parecen a las Nike originales, porque no me
alcanza el dinero”, ponen en evidencia que nos enfrentamos a un problema con
alto contenido cultural. La pregunta es: ;como vencer esto?

Taller loeroamericano de Chservancia de
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Enprimer lugar, tomemos en cuenta que el problema cultural anotado, se traduce
en la existencia de una demanda (irreprensible en la conciencia popular) de estos
productos. Formulada la demanda, surge como efecto universal, la oferta. ; Como
hacemos para transformar esta cultura y a partir de ello, reducir la demanda?

No lo podemos hacer solos, y eso ya lo hemos comprendido en el Per( desde
hace no pocos anos; por eso es que el Estado peruano ha creado una comision
multisectorial que se denomina Comisién de lucha contra los Delitos Aduaneros
y la Pirateria, la misma que se encuentra conformada por 16 instituciones del
Estado, publicas y privadas, en la que es parte el Indecopi.

¢ Qué esloqgueestamos haciendo en el marco de esta Comisiénde lucha? El punto
de partida ha sido el comprender que, si queremos transformar la cultura hay que
hacer algo mas que campanas de sensibilizacion, las cuales son importantes,
pero no suficientes.

En dicho sentido, se ha tomado la decision de introducir asignaturas en la malla
curricular educativa regular, dentro del area tematica de Ciencias Sociales,
cuyo contenido verse sobre el respeto a los derechos de Propiedad intelectual
y el rechazo al contrabando. Ya no se trata de visitar esporadicamente a los
estudiantes, una vez al ano, en una campana de sensibilizacion, de lo que se trata
es de dictar un curso obligatorio que esteé sujeto a evaluacion.

Estamos ante un Programa Piloto que se inicia el 2018, con 70 escuelas publicas
de Lima y Callao, con un alcance de 50 mil alumnos, del primero al quinto de
secundaria. De modo que lo que se va a incluir en la educacion basica regular
de estos alumnos, son asignaturas en las que se ensenara sobre el respeto a la
propiedad intelectual durante todo el nivel secundaria, lo que significa que un
alumno de primer ano de secundaria cursara este tipo de asignaturas por cinco
anos seguidos. Nos encontramos aun enla primera etapa. La metaes que el 2021
(bicentenario de nuestra independencia) el alcance de esta malla curricular sea
nacional.

(¥,
L
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Lo que queremos entonces es forjar una nueva cultura con estas nuevas
generaciones de nifios que todavia pueden ser formadas bajo un nuevo enfoque
y que dé como resultado, que, al alcanzar su ciudadania econémica, no formen
ello parte de esa demanda que contribuye a la existencia de la oferta de bienes
falsificados. Como bien dijo alguna vez el pedagogo Hiam Ginott: "Los nifos son
como cemento fresco, cualquier cosa que caiga sobre ellos deja una huella”. ; Cual
es la huella que queremos dejar? Queremos dejar una huella positiva en cuanto a
entender, comprender e internalizar el respeto a la Propiedad Intelectual.

Otro aspecto que limita la lucha contra la falsificacion, es el aspecto de la
informalidad. En el Peru, ya lo habiamos mencionado, nos encontramos con un
80% de nivel de informalidad, cifra que en nuestros paises es sumamente similar.
Esa informalidad definitivamente no es simplemente algo gue debemos senalar
con un dedo acusatorio, por cuanto existe responsabilidad de parte del Estado, lo
que lo compromete a que lidere acciones que permitan traducir esta debilidad en
una oportunidad de mejora y por qué no, en una fortaleza.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas

Taller loeroamericano de Observancia de
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Siendo especificos, debemos reconocer que todo lo relacionado conlos registros
y los beneficios de la Propiedad Intelectual o el registro de marcas, puede,
en muchas ocasiones, ser algo ininteligible para el emprendedor, algo que no
comprenden, algo que no fluye del texto de la ley, algo que al final se convierte en
un tema de especialistas y privilegiados.

Por ello, es que nosotros hemos creado una plataforma de asesoriaen marcas que
lo que busca méas alld de brindar una orientacion, es "asesorar” al emprendedor.
Esta plataforma esta pues, enfocada en brindar acompanamiento técnico a las
micro y pequenas empresas para hacer del registro de marcas una experiencia
amigable. Por citar un ejemplo muy puntual. Uno de los servicios que se otorga
es el de interpretacion de busquedas de antecedentes registrales. Si alguna vez
alguien ha visto una de estas busquedas de antecedentes, las mismas que son
probablemente muy claras para los agentes de Propiedad Intelectual o para el ojo
entrenado del funcionario del Indecopi o de los funcionarios de sus respectivos
paises, no ocurre asi para el ciudadano de pie, para el emprendedor, para el micro
empresario, quien ve en estos reportes de busquedas un cédigo indiferente a su
formacion.

En esta plataforma de asesoria. nosotros interpretamos las busquedas, les
decimos estas son tus probabilidades, los ayudamos a elegir la marca, llenamos
con él los formularios de solicitudes, damos asesorias sobre procedimientos del
registro de marcas y demas. El objetivo es que las mypes sean propietarias de
sus propias marcas. Y es que justamente, en ese sector en donde actualmente
la mayor cantidad de denunciados forman parte de lo que podrian ser micro
y pequenos empresarios, es decir que, en ese sector, en donde deberiamos
encontrar mayores emprendimientos, lo gue encontramos es unsector dispuesto
a falsificar y a realizar todo acto de elusion de la legalidad, que les permita reducir
costos y supervivir en el mercado.

Algunas mypes forman parte del sistema de falsificacion de marcas, de manera
peculiar. Una parte de su negocio es ilegal, pero existen componentes de su
emprendimiento que sonregulares o legales. En esta parte delnegocio, se aprecia
la comercializacion de productos genuinos y la realizacion de practicas formales.
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Lo que queremos con la plataforma es que estos emprendedores puedan tener
duenos de marcas y ampliar con ello la base de propietarios de marcas, a fin de
gue puedan enfocarse en el bien propio intelectual, antes que en el bien ajeno.

Vale la pena citar, que en el 2016 fueron asesorados un aproximado de 14,000
emprendedores, que trajo como consecuencia el inicio de unas 3,000 solicitudes
aproximadamente de registro de marca, lograndose un éxito en el registro del
orden del 95%.

En conclusion, me permito afirmar, que creemos que el éxito y sostenibilidad de
un sistema de observancia del derecho de marcas depende de la confluencia
de los siguientes factores: i) dotar a los titulares de marcas de procedimientos
simples, agiles, que permitan corregir con inmediatez la afectacion a sus
derechos; i) imponer sanciones ejemplares a fin de generar desincentivos en los
perpetradores de derechos de PI; iii) desarrollar esfuerzos multisectoriales para
gue, desde el sector educacion, se pueda forjar desde temprana edad, por medio
de la Educacién Basica regular, una nueva cultura en la sociedad, una cultura
de respeto a los bienes de propiedad intelectual; y iv) organizar plataformas de
asesoria que conviertan en accesibles y amigables los beneficios del registro de
marcas a las mypes. y con ello, lograr ampliar la base de propietarios de marcas,
fomentando formalidad e incentivando el comercio licito con base a marcas
propias.

Taller Ineroamericano de Chservancia de
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Muchas gracias por su paciencia y hasta otra oportunidad.



EXPOSICIONN° 6

La Experiencia Judicial Peruana:

Procesos Penales y Contenciosos Administrativos
en Materia de Signos Distintivos.

Ricardo Vinatea
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Agradezco aINDECOPI e IBEPI lainvitacion, un abrazo a todas las amigas y amigos
visitantes de los paises hermanos, es un orgullo exponer ante ustedes.

Antes de iniciar mi exposicion, deseo agregar a lo expuesto respecto a que
INDECOPIlesunasuertedejurisdiccionnacional. Esetemafueuncriterioadoptado
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, luego de las gestiones que
realizamos los Jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Pert ante
dicho Tribunal internacional, a raiz de problemas suscitados frente a solicitudes
de Interpretacion Prejudicial, que, de acuerdo a la normatividad andina, son
consultas de obligatorio cumplimiento antes que se emita la resolucion final que
no podra ser materia de recurso impugnatorio.
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Sobre el particular, habia cierta confusion respecto a sila consulta debiarealizarse
anivel de instancia, Juez especializado o Sala Superior, mas no en sede casatoria,
pues la Corte Suprema no es instancia. No obstante ello, producto de las
reuniones de trabajo sostenidas por el equipo de Magistrados de la Sala Suprema
Constitucional peruana con los sefiores Magistrados del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina quedé en claro que cuando la Sala Suprema casa una
sentencia de vista, actua en sede de instancia, por lo tanto, esta facultada para
efectuar la consulta. Asi se descarto el criterio inicial del Tribunal de Justicia sobre
declarar nulas las decisiones jurisdiccionales del proceso si la Interpretacion
Prejudicial no era efectuada por las instancias de mérito. Proceder en contrario,
hubiera significado vulnerar los principios de economia procesal, plazo razonable,
los derechos de las partes y generado responsabilidad para los Jueces, pues la
controversia judicial debe ser resuelta a la brevedad.

Por otro lado, se considerd apropiado simplificar este procedimiento para que en
via administrativa, en este caso INDECOPI, se pueda solicitar las interpretaciones
prejudiciales con el consecuente ahorro de esfuerzoy tiempo ental gestién para el
Poder Judicial. Fue durante la Presidencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina por el Dr. Luis José Diez Canseco Nufiez que se emitio esa Interpretacion
Prejudicial.

Como nuestro tema versa sobre nuestra experiencia judicial, previamente
haremos una pequena introduccion sobre lo que es el proceso contencioso
administrativo.

La Constitucion autoriza a todos los administrados, ciudadanos y personas para
gue puedan impugnar las decisiones de la Administracién Publica. ; Por qué tiene
gue haber ese tipo de control sobre la legalidad de actos de la Administracion
Publica? Primero, la propia Constitucién establece que todos debemos respetar,
obedecer la Constitucion y el ordenamiento juridico. A su vez, ese respeto y
obligacion de cumplimiento del ordenamientojuridico, esunlimite alaarbitrariedad
gue pueda provenir del Estado, es decir, de la actuacion de cualquier organismo de
la Administracién Publica.

La Constitucion tiene una parte organica programatica y una parte subjetiva. La
parte subjetiva son los derechos fundamentales de las personas, los derechos
humanos; la parte organizativa es como funciona el Estado, la divisién de Poderes
del Estado. Lo cual significa autocontrol, pues debe haber equilibrio entre poderes.
La Constitucién concede a nosotros los Jueces, la facultad de controlar los actos
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de la Administracion Publica a través del proceso contencioso administrativo, lo
cual tiene eco en el Texto Unico Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso
Administrativo N° 27584.

Entonces, ;Qué implica el proceso contencioso administrativo? La manifestacion
del control judicial sobre las decisiones de toda la Administracion Publica. Incluido
al Poder Judicial, porque somos parte de la Administracidén Publica, todos los
Poderes son parte del Estado. Su finalidad es controlar las actuaciones de las
autoridades de la Administracion Publica y proteger al administrado frente a
errores de fondo y forma que cometan durante la tramitacion de un procedimiento
administrativo.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas
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¢Cuales son los objetivos constitucionales? Segun el Dr. Jorge Dands Ordénez:
garantizar el equilibrio entre los Poderes del Estado. Los Poderes del Estado nos
autocontrolamos, eso es vital en una democracia. Aqui no hay elimperio de nadie,
ni dictadura de nadie, de ninguno de los Poderes del Estado. Autocontrol, yo
controlo al Ejecutivo, el Congreso me controla a mi, y asi respectivamente.

Esto se encuentra reforzado por el principio de la legalidad, el cual obliga a que
la administracion se limite a actuar dentro del marco de la ley. La administracion
publicano puede actuar o decidir sinohayley de por medio, segunlos anglosajones
esto es el enforcement, el empoderamiento legal. Porque, para calificar un acto
comoinfraccion, tiene que haber norma legal previa que lo califique en ese sentido.
Para poder sancionar tiene que existir ley previa gue determine la sancion. Dentro
de ese marco debemos controlar que no se produzcan abusos, que ninguna
entidad administrativa exceda ese marco que la Constitucién y la ley establecen.

Una reserva constitucional es el control jurisdiccional de los actos administrativos,
no hay acto que no esté controlado. Igual que para el Tribunal Constitucional no
hay acciones exentas de control constitucional, en la Administracién Publica no
hay actos o actuacion que esten fuera de control jurisdiccional.

Las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema no solo son
competentes en procesos constitucionales sino también conoce del proceso
contencioso administrativo.

En cuanto a los recursos impugnatorios que se pueden interponer en un proceso
contencioso administrativo, tenemos: recurso de reposicion, cuando se trata
de asuntos de mero tramite, para impulsar el proceso; recurso de apelacion
para impugnar una decision de primera instancia; recurso de casacion, contra
decisiones de segundo grado que pongan fin a la controversia, lo conoce la
Corte Suprema, no es instancia, no se valoran hechos ni pruebas, de eso son
competentes los organos jurisdiccionales de instancia, el juez y Sala Superior.
Nosotros hacemos control normativo, no controlamos lo que ha hecho el érgano
jurisdiccional, sino cémo lo ha hecho, si es correcto y esta dentro de canones de
respeto alos derechos fundamentales al debido proceso, tutelajurisdiccional, asi
como a los derechos de caracter sustantivo y procesal. Finalmente, tenemos el
recurso de queja por denegatoria de un recurso de apelacién o casacion.

¢Cuando procede el recurso de casacion? Procede contra pretensiones no
cuantificables y ante cuantificables cuando el monto sea superior a 140 URP
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(Unidades de Referencia Procesal), que es el 10% de la UIT (Unidad Impositiva
Tributaria= S/ 4050.00). También, es procedente el recurso de casacién, cuando
la autoridad que ha emitido la resolucién materia de impugnacién en la via de
proceso contencioso administrativo, es de alcance nacional, regional o provincial;
excepcionalmente, cuando siendo de caracter distrital supere las 140 URP. En el
caso del proceso urgente, tenemos el doble conforme, es decir si el fallo del juez
es confirmado por la Sala Superior finaliza el proceso, no procede el recurso de
casacion.

También tenemos la procedencia excepcional, a veces hay causales o
infracciones normativas que no se denuncian, sin embargo, es manifiesta la
vulneracion del derecho al debido proceso, la tutela judicial efectiva, la motivacion
de resoluciones judiciales, etc. Por ejemplo, cuando las instancias han obviado
la calificacidn, el anélisis de una prueba gque es relevante para resolver el caso,
constituye infraccion contra el debido proceso que es de orden constitucional,
un derecho fundamental; por lo tanto, en ese caso, de oficic podemos admitir por
esa causal el recurso de casacion. Normalmente cuando son temas procesales
habra reenvio. Se anula la sentencia de vista y regresaran los actuados a la Sala de
origen para que se emita una nueva resolucion, en mérito a las consideraciones
gue la Corte Suprema impartira.

Taller loeroamericano de Chservancia de
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Asimismo, en nuestras sentencias de casacién podemos establecer o fijar
principios jurisprudenciales vinculantes no solo para las partes y los jueces, sino
tambien para la Administracion Publica. En este caso quien interpuso recurso de
casacion fue Indecopi, contra una resolucién de la Sala Civil Permanente de la
Corte Suprema, que actuaba como segunda instancia, respecto a una demanda
de Volvo Trademark Holding A contra Ortega SRL.

;Cual fue la pretensién demandada de Volvo Trademark Holding AB? Como
pretensiéon principal: se declare la nulidad de una Resolucion emitida por el
Tribunal de Propiedad Intelectual de Indecopi, que a su vez habia revocado una
Resolucion de la Direccion de Signos Distintivos, gue habia declarado fundada la
denuncia de Volvo. Como pretensién accesoria: se ordene que, en su publicidad,
paneles publicitarios, facturas, documentos, no se utilice la denominaciéon Volvo y
cualguiera otra que pueda prestarse a confusion o que se asemejen.

Los signos distintivos en contraposicion fueron: "Volvo”, signo registrado de la
demandante, versus "VOLV (z)one" cuyo registro pretendiala demandada Ortega
SRL. Volvo es unamarca de prestigio a nivel mundial; lo cual es manifiesto, notorio.
Lider para distinguir vehiculos automotores, partes, accesorios, piezas, Clase
12 de la Nomenclatura Oficial. La demandada Ortega SRL también desarrolla
actividades en el sector automotriz, vende productos alternativos; que no son
falsificados, no es actividad indebida. Venden productos alternativos de marcas
desconocidas que son compatibles con automdviles de marca, en este caso
Volvo.

¢Que pasd? La demandada, en su panel publicitario ubicado en el exterior de su
local, como en el interior, y auin en sus facturas, utilizaba el signo Volvo. La empresa
Volvo Trademark, presentd su reclamo ante Indecopi por el uso indebido de su
marca pues Ortega SRL no tenia autorizacion. Esta primera denuncia concluye
en conciliacion, Ortega SRL se comprometio a retirar el signo Volvo de toda su
publicidad, paneles, facturas y documentos.
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¢Qué pasa después? Ortega SRL, viola el acuerdo; reemplaza el signo Volvo por
VOLV (z)one. Ante ello Volvo Trademark Holding AB presenta una nueva denuncia,
se tramita el procedimiento y la Direccién de Signos Distintivos la declaré fundada,
sustentada en que ambos signos eran similares. No se limitaba a informar sino
provocaban confusion en los usuarios respecto a los productos que vendian
induciendo a error de que eran marca Volvo, asi como sobre su origen empresarial,
cuando en realidad solo vendian repuestos alternativos.

El Tribunal de la Propiedad Intelectual revoco la resolucion de la Direccion de Signos
Distintivos, declaré infundada la demanda, argumentando que Ortega SRL, al
utilizar en su publicidad el signo Volvo o el signo similar, no hacia mas que informar
sobre una actividad que realizaban, la cual era vender repuestos. Invocaron como
fundamento legal el articulo 157° de la Decision Andina N° 486.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas
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Por su parte, Ortega SRL al contestar la demanda reconocié que nunca tuvieron
autorizacion de Volvo; sin embargo, afirmaron que entre su signo y la marca
registrada Volvo no existia similitud, por lo tanto, no habia confusion, ni riesgo
de asociacion. Aduciendo que ellos solo comercializan productos alternativos a
Volvo —compatibles a vehiculos de dicha marca- para favorecer al consumidor con
menores precios. Tambien indicaron que no es indebido comprar ocasicnalmente
un repuesto auténtico marca Volvo para revenderlo.

La Sala de mérito declard infundada la demanda, tomo el criterio del Tribunal de
la Propiedad Intelectual, en el sentido gue el uso dado a la marca Volvo era para
informar sobre el expendio de repuestos, también invocd el articulo 157° de
Decision Andina N° 486.

La sentencia de vista revocd la apelada y declard fundada la demanda, porque “la
actividad no se realizd de buena fe, pues utilizé la marca Volvo o signo similar a
Volvo y vendia otra cosa, es decir, vendia repuestos alternativos. En su publicidad,
Ortega SRL no indicaba que vendia productos alternativos de Volvo y de otras
marcas, simplemente anunciaban el signo Volvo, no explicaban nada mas. Por lo
tanto, eso no puede ser considerado buena fe". Como fundamento legal esgrime
el articulo 157° de la Decision Andina N°® 486 concordante con la Ley de Propiedad
Industrial, Decreto Legislativo N° 823 articulo 170°.

Indecopi denuncié infraccion normativa del articulo 157° segundo parrafo de la
Decision Andina N° 486 concordante con el articulo 170° del Decreto Legislativo N°
823. Expresd que dichas normas son impertinentes al caso pues no se discutio si
el signo Volvo constituye nombre, domicilio, basados en parte del texto del articulo
157° y, también, que Ortega SRL solo se limité a anunciar, ofrecer productos, no
denuncia ninguna actividad.

Segun el primer parrafo del articulo 157° de la Decisién Andina N° 486, los terceros
podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado
su propio nombre, domicilio o seudonimo, nombre geografico o indicacion cierta
relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de
produccion de sus productos o de la prestacion de servicios; siempre que: i)
se haga de buena fe; ii) no constituya uso a titulo de marca; iii) su uso se limite a
identificacion o informacion; iv) no sea capaz de inducir al publico a confusion
sobre la procedencia de los productos o servicios.
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El segundo parrafo dispone que el registro de la marca no confiere a su titular,
el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para: 1) anunciar, inclusive en
publicidad comparativa; 2) ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad
de productos o servicios legitimamente marcados; 3) para indicar la compatibilidad
o adecuacion de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos
de la marca registrada, siempre que tal uso: a) sea de buena fe; b) se limite al
proposito de informacién al publico; ¢) no sea susceptible de inducirlo a confusion
sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

De acuerdo alas consideraciones del recurso de casacion y ala normativa se tomo
una decision. ;Cual fue? 1) No habia buena fe. jPor qué? El tema de labuena fe, en
este caso, va mas alla de las marcas, requisitos, exigencias y limitaciones que tenia
el tercero o el titular. Sihubo una denuncia previa, hubo una conciliacion con Ortega
SRL quien se comprometio y obligo a retirar el signo Volvo de toda su publicidad,
facturas, documentos; entonces, implicd evadir ese compromisc modificar el
signo por uno similar y seguir con la misma actividad. Ello no constituia actuar con
buena fe. En ese caso, nosotros como jueces no podemos quedarnos solo en la
parte técnica, enla normativa marcaria solamente.
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2) No se limitaba a informar al publico, porque estaba utilizando un signo parecido,
estaba ofreciendo otra cosa. 3) Al no publicitar adecuadamente ocasionaba
confusién en el consumidor sobre el origen empresarial de los productos. Existia
identidad ortografica y fonética de los signos en contraste, agravada por ofrecer
informacién no fidedigna.

El 21 de marzo del 2010 una empresa solicita ante Indecopi el registro de la marca
de producto B&G Fortaleza para distinguir productos de la clase 7, 12, 35, 37, 39;
sin embargo, existian procedimientos idénticos en suspenso. Se llega al afio 2015
sin haberse resuelto el procedimiento, consecuentemente interponen queja de
tramitacién. Indecopi emitié resolucion declarando infundada la queja, sustentado
en que estaba facultado para suspender el procedimiento, consecuentemente;
mientras existieran otros procedimientos por la misma marca o marcas similares
gue se encontraban suspendidos, se encontraban impedidos de resolver.

Es preciso resaltar que, segun la informacion de referencia de los diversos
procedimientos previos, iniciados en los anos 2008 y 2009, algunos fueron
resueltos en forma definitiva, otros se encontraban en tramite pendientes de
resolver y algunos se encontraban suspendidos.

La pretension principal: Se declare la nulidad de la resolucion de Indecopi que
declard infundada la gqueja. Pretensidn accesoria: se impulse el tramite del
procedimiento de la solicitud de registro de marca de producto. Su argumento
era que resultailegal gue luego de haber transcurrido tanto tiempo no se resuelva
debido al tema de la suspension.

Indecopi argumenta que la queja constituye un medio de impulso enla tramitacion.
En el presente caso, cuando se interpuso, aun se encontraban expedientes
pendientes de resolver, por lo gue no es posible emitir pronunciamiento de fondo.
La resolucién impugnada fue validamente emitida. El juez declaré infundada
la demanda. Senalaba que al no haberse emitido la resolucion administrativa
definitiva de la totalidad de las causas que generaron la referida suspension, no
podia disponerse aun la continuacién del procedimiento en cuestion.
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La Sala revocd la apelada. El articulo 24° del Decreto Legislativo N° 1075,
complementario a la Decision Andina 486, concede 180 dias para resolver; no
obstante, ello, han transcurrido mas de cinco anos sin que Indecopi hubiese
resuelto la solicitud de registro de marca. Indecopi denuncié en casacion,
infraccion normativa sustantiva: Por interpretacion errénea del articulo 24° del
Decreto Legislativo N° 1075, sustentado en que la Sala debia considerar que
el plazo contemplado por el referido articulo se refiere a los procedimientos
que se encuentran en giro y no a aquellos procedimientos suspendidos. Y por la
inaplicaciondel articulo 25°del Decreto Legislativo N° 1075, senala que sise hubiera
considerado lo dispuesto en el referido articulo, la Sala hubiera advertido que no era
posible considerar el plazo de 180 dias para el procedimiento suspendido materia
de autos.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas
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El articulo 24° del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que el plazo maximo para la
tramitacion de los procedimientos regulados por esta sera de 180 dias habiles. El
articulo 25° establece que la autoridad competente suspendera la tramitacion de
los procedimientos en los casos que con anterioridad al inicio del procedimiento
administrativo se hubiese iniciado un proceso judicial sobre la misma materia,
o cuando surja una cuestion contenciosa o no que, a criterio de la autoridad
competente respectiva precise de un procedimiento previo sin el cual no puede
ser resuelto el asunto tramitado ante ella.

Conforme al Decreto Legislativo N® 1075, tenemos por un lado que el articulo 24°
concede un plazo perentorio para resolver los procedimientos administrativos,
de otro lado, el articulo 25° autoriza a la autoridad administrativa a suspender los
procedimientos. Asimismo, del caso que nos ocupa se advierte que la solicitud
del administrado no se resolvié dentro del plazo de 180 dias por suspension del
presente procedimiento y de otros anteriores por orden judicial; a consecuencia
de ello, han transcurrido mas de cinco afios sin resolver la solicitud en tramite del
administrado, lo cual implica vulneracion del derecho a un plazo razonable.

Tal derecho emana del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, que en
su articulo 9° inciso 3 consagra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable,
igualmente, su articulo 14° inciso 3 c) determina el derecho de toda persona a
ser juzgado sin dilaciones indebidas. Por su parte, la Convencion Americana de
Derechos Humanos en su articulo 7° inciso 5 consagra el mismo derecho al plazo
razonable. Tambiénensuarticulo 8°inciso 1 senala que toda persona tiene derecho
a ser oida, con las debidas garantias y dentro de un plazo razonable, por unjuez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por
la ley, en la sustanciacidn de cualquier acusacion penal formulada contra ella, o para
la determinacidn de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro caracter.

A nivel nacional, la Constitucion Politica del Peru en su articulo 139° inciso 3
establece la garantia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. El derecho al
plazo razonable del proceso o a ser juzgado dentro de un plazo razonable, ha sido
interpretado por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida con fecha 14
de mayo del 2015, en el Exp. 00295-2012-PHC/TC Lima, caso Aristoteles Roman
Arce Paucar, fundamentos juridicos 3-4-5, donde a partir de su reconocimiento
expresoen el Pactolnternacional de Derechos Civiles y Politicos y en la Convencion
Americana de Derechos Humanos, lo caracteriza como una manifestacion
implicita del derecho al debido proceso.
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Abona a ello, la propia Constitucién peruana en su articulo 55° dispone que Tos

tratados celebrados por el Estado, como el Pacto Internacional de Derechgss
Civiles y Politicos y la Convencion Americana de Derechos Humanos, forman paﬁﬁeé
del derecho nacional. Lo que, en concordancia con lo senalado por su articulo 3%"%
en el sentido de gue todos debemos respetar, cumplir y defender la Constitucigri
y el ordenamiento juridico nacional, resulta de obligatorio cumplimiento para to

las personas en general y funcionarios publicos en especial.

S

icano de %D

@aterla de bn

El tema adquiere maximo caracter imperativo con el ejercicio del control
convencionalidad, que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Interamerica#
de Derechos Humanos, asi en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chi
sentenciadel 26 de setiembre de 2006; caso La Cantuta versus Peru, sentencia %
29 de noviembre del 2006; caso Radilla Pacheco versus México, sentencia d

de noviembre del 2009; caso Gelman versus Uruguay, sentencia del 24 de febrero
de 2011; caso Furlan y familiares versus Argentina, sentencia del 31 de agosto de

2012, y otros.
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En los cuales, la Corte ha interpretado como control de convencionalidad aguel
juicio de validez llevado a cabo por los érganos judiciales, de oficio, entre las normas
internas y la Convencion Americana, en el marco de sus respectivas competencias
y regulaciones procesales correspondientes, teniende en cuenta no solo el
tratado, sino también su interpretacion por la Corte, haya sido parte o no el Estado
en el proceso internacional en que se establecio determinada jurisprudencia.

El Tribunal concluye que, en tal sentido, la excesiva dilacion del procedimiento por
parte de la Administracién Publica o en su caso del proceso judicial por el 6rgano
jurisdiccional, violenta el derecho al plazo razonable y demas derechos de los
administrados, mas aun que todos estamos obligados a cumplir la normatividad
nacional e internacional pertinente al conflicto juridico.

No debemos olvidar que segun el TUO de la Ley N°® 27444, Titulo Preliminar,
articulo lll, esta ley tiene por finalidad establecer el régimen juridico aplicable para
que la actuacidén de la Administracion Publica sirva a la proteccion del interés
general, garantizando los derechos e intereses de los administrados, con sujecion
a la Constitucion y las leyes. A esto se debe agregar que acorde con el articulo IV
numerales 1.1, 1.2y 1.17, el procedimiento administrativo se sustenta, entre otros,
enlos principios de legalidad, debido procedimiento y ejercicio legitimo del poder.

A consecuencia de lo expuesto, se declard improcedente el recurso de casacion.
Por consiguiente, Indecopi debe resolver sin mayor dilacion la solicitud del
administrado respecto al registro de su marca de producto y dar por concluido el
procedimiento administrativo correspondiente.

Muchas gracias por atencién.

65



EXPOSICIONN®7

La Experiencia de la Policia Nacional del Pera:
Investigacion del delito en materia de Propiedad
Industrial (Signos Distintivos)
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Gracias, muy buenas tardes.

Sobre todo, agradecer a los organizadores por la oportunidad que nos brindan
a la Policia Nacional, en este caso, para darles a conocer nuestras experiencias,
nuestra labor que realizamos en las investigaciones contra la propiedad industrial.

Bueno, la Policia Nacional forma parte de todas las instituciones que tienen que ver
con la lucha contra la pirateria como el Ministerio publico, Indecopi, Ministerio de
Produccion, Sunat, entre otras instituciones.

La Policia Nacional del Per(, a través de la Direccion de Policia Fiscal, cuenta conla
Division de Investigacion contra los Derechos Intelectuales, en los cuales nosotros
nos encontramos. La Direccidn de Policia Fiscal, cuenta con otras divisiones, son
cinco divisiones, entre ellas es esta, la cual nosotros vemos este tema. Estamos
divididos contra los derechos de autor y conexos y contra la propiedad industrial.
Investigamos esos dos.
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Nosotros hemos sido creados mediante una Resolucion en el afio 98, contamos
con diecinueve anos de creacion. La Division viene funcionando, las instalaciones
vienenfuncionandoacaenlLima, eneldistritode Lince. Tenemos unabaselegal, en
la cual, primero la Constitucion Politica del Perd, y segundo los Decretos Legislativo
822, Derechos de Autor y el Decreto Legislativo 1075, la Propiedad Industrial.

Como les dije anteriormente, contamos con tres departamentos policiales que
se encarga de la investigacion contra los derechos intelectuales, Autor y contra la
propiedad industrial.

Nuestra Mision ¢ Cual es nuestra mision? Investigar, combatir y prevenir los delitos
gue atentan contra los derechos intelectuales, en sus diferentes modalidades,
Derechos de autor, conexos y contra la propiedad industrial.

Los delitos que atentan contra los derechos de autor determinan la creacién
sea cual sea la relevancia en el ambito social, econdmico y juridico, la cual esta
protegida por ley, puede ser efectiva frente a terceros que sin tener el derecho
alguno pretendan apropiarse indebidamente de tal creacion. En los derechos de
autor no es necesario su registro en Indecopi, mientras gue en los de la propiedad
industrial tienen que estar registradas en Indecopi, sus signos, marcas, logotipos,
lemas, etc.

Nuestro ambito es en la prevencion la investigacion y la represion. Tenemos
como doctrina la inteligencia operativa policial, inteligencia mas investigacion,
actos ilicitos que atentan contralos derechos intelectuales, enlos cuales registran
en una serie de concurso de delitos, estafa, lavado de activos, la salud publica, la
seguridad publica, evasion de impuestos, la asociacion ilicita para delinguir, trata de
personas, entre otros.

Nuestra fuente de informacion: ; Coémo damos inicio a nuestras investigaciones?
Manejamos informantes confidentes; denuncias andnimas o de parte también,
la competencia gue existe entre los comerciantes, los cuales ellos mismos como
dice "se tiran dedo”, por ese motivo tenemos conocimiento; los analisis de la
documentacion que nos presentan o informacién abierta que existen; los medios
de comunicacion.
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Para nosotros poder realizar un trabajo propiamente dicho, manejamos
una operatoria gue Inicia desde tomado conocimiento de hecho que, en un
determinado lugar, en un determinado establecimiento, en un determinado
centro comercial, vienen vendiendo, produciendo, elaborando, mercancia ilicita
sujeta al delito contra la propiedad industrial. Nosotros tenemos que realizar una
serie de pasos y de procesos los cuales terminan, en una primera parte, en la
intervencion de ese lugar, de ese centro comercial, de ese establecimiento.

Posteriormente, el documento el cual nosotros presentamos al Ministerio publico
y ellos, después de evaluado, pueden denunciar ante el poder judicial. Ese es el
procedimiento mediante el cual nosotros tenemos que seguir o realizamos. Para
nosotros, poder realizarlo, tenemos que hacer una fase previa. Unavez de tomado
conocimiento, tenemos que verificar si efectivamente en ese lugar venden,
fabrican, venden ese tipo de mercancia, zapatillas, polos, etc. de productos.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas
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Entonces, ;Qué es lo que hacemos? Tenemos que verificar. Para verificarlo
muchas veces el personal se tiene que mimetizar en esos lugares. Nos hacemos
pasar como compradores, como proveedores, COmo personas quevamosahacer
entrevistas, de una u otra manera, para nosotros verificar y llegar a establecer que
eneselugar se esta fabricando eldeterminado producto. Enotros casos, donde se
expende al publico, tenemos que realizar las compras de esa mercancia, tenemos
que filmarlos, porgue, realmente, en nuestro ordenamiento juridico, tenemos
que demostrar que realmente en ese lugar estan vendiendo, comercializando
articulos contra la propiedad industrial.

Después de eso, elaboramos un informe, un documento, el cual es presentado
al Ministerio publico y, previa coordinacién con ellos, se solicitan las érdenes de
descerraje y allanamiento para poder nosotros incursionar en ese lugar, en ese
establecimiento comercial y con la participacion del Ministerio Publico. Son ellos
que le dan la legalidad a nuestra intervencion, en este determinado caso.

Tenemos unas rutas de ingreso de las mercancias ilegales. Estas pueden ser
tanto por elnorte, por el Ecuador, donde ingresan medicamentos de contrabando,
adulterados, falsificados. Por lo general, nuestro centro, todo entra a Lima y de
Lima sale para el interior del pais. También, entran por puerto del Callao, provienen
de Asia, China; de ahi vienen relojes, juguetes, artefactos. Tenemos por el sur,
Bolivia, Chile. Bolivia viene ropa, licores por Chile, artefactos; también, entran
alimentos por el pais de Bolivia.

Después, nosotros tenemos la parte de Prevencién. Realizamos unas actividades,
realizamos charlas informativas a personas que se dedican a esta actividad.
A veces nos reunimos y tratamos de indicarles que realmente su actividad es
ilicita. Pero, desgraciadamente como dijeron dos ponentes anteriores, existe una
cultura permisiva en nuestra sociedad, en la cual ellos justifican su actividad por
necesidad de trabajo, derecho al trabajo, que son los productos mas baratos, etc.
Como se dice, existe una cultura permisiva para este tipo delitos.

Sin embargo, en la Policia, a través de la Division, tratamos de hacer ese tipo de
campanas y también difundimos. Cuando realizamos las intervenciones, les
entregamos unos afiches donde le decimos que lo que ellos hacen es un delito,
es algo prohibido.
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La represion. Ejecutamos operativos de manera permanente en diferentes
centros comerciales,donde almacenan, distribuyenyvendenarticulosfalsificados,
piratas. Estos son algunos de esos centros. enemos unos logros obtenidos enlo
guevadelano: 151 intervenciones en Lima; personas intervenidas, 207; personas
en proceso de identificacion, 500. Parque el problema que existe aca es, también,
el anonimato. En intervenciones en locales, en establecimientos donde llegamos,
no sabemos quién es eldueno, el conductor, el propietario de ese establecimiento.

Y tenemos también la barrera que los administradores de esos centros
comerciales, no tratan de brindar informacion, nos dificultan esa labor. Tenemos
cuatro detenidos hasta el momento y un monto aproximado en soles de 274
millones en todas las intervenciones.

Taller loeroamericano de Chservancia de
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Aca les voy a pasar intervenciones que hemos tenido. Por ejemplo, tenemos esta
que es unlaboratorio clandestino donde se elaboraba champu utilizando envases
reciclados y otros nuevos. Los copian, los fabrican similares al original, utilizan
insumos de bajo costo y una mezcla obtenida en base a productos baratos,
simples, que se asemejan al original tanto en el olor, en el coler, en su textura.
Los ingresan en envases reciclados, como ya les dije, lavados, acondicionados o
nuevos. Estos productos son de acogida en el mercado, son productos conocidos
en el mercado, como podemos ver H&S. Y los venden a un precio mucho menor e
indican que son de ofertas, son de remates; cosas que no son ciertas.

Aca tenemos las etiquetas falsificadas, l6gicamente; aca tenemos una maquina
mediante la cual utilizaban para insertar el articulo. Aca se esta vendiendo en los
centros comerciales, en las galerias. Vemos que son envases, en algunos casos
sonreciclados. En este balde utilizaban para fabricar o elaborar.

El destino final de estos articulos, jabdn, champu, son los centros comerciales del
centro de Lima, mercado central, mesa redonda y alrededores. Estos articulos
son de aseo personal, de marcas protegidas y como les dije de gran acogida por
el publico.

Aca tenemos la intervencion de un vehiculo de transporte terrestre de carga,
mediante el cual esta empresa realiza servicios de carga a personas gue estaban
llevando, enviando ropa, zapatilla, sandalias, discos, medicinas. Estolollevaban ala
ciudad de Puno porque existe un comercio entre Per-Bolivia, entanto mercancia
gue sale para el vecino pais, como mercancia que ingresa de ellos hacia Peru.

Este camion fue intervenido. Aca tenemos otro, este es un caso muy especial.
Estos son tubos de luz, de agua, de desagle; bueno, estos son delgados, son
de agua y de luz. Mediante esta maquina computarizada y con esta, como una
impresora, les colocaban la marca a los tubos. Le colocaban la marca Matusita,
tubos Pav e inducian a error al consumidor. Les decian que es un tubo de buena
calidad cuando son productos chinos, productos simples, productos baratos.

Aca tenemos el centro comercial Nicolini que fue intervenido el ano pasado,
donde seincautaron 20 toneladas de cable falsificado de la marca Indeco. Esto fue
en el centro de Lima. Estos cables tenian una particularidad que eran de aluminio
no eran de cobre. El aluminio no tiene la misma capacidad de conduccion de la
energia eléctrica; el aluminio recalienta y se funde facilmente con la conduccién
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de la corriente eléctrica. Cuando existia un sobrecalentamiento, jqué es lo que
pasaba?, ;qué es lo que ocurria? Ocurre un incendio. Estos cables eran asi. Aca
tenemos, estos son los cables que los expenden en este centro comercial.

Tenemos el caso de licores. Estos licores, los wiskis de reconocida marca como
Johnny Walker. Por lo general, estas personan utilizan envases originales y los
rellenan, en el mejor de los casos, con un whisky super barato y, en el peor de los
casos, los elaboran artesanalmente con alcohol etilico, con colorantes y otros
articulos e insumos que asemejan al olor y sabor del whisky. Esto fue en el centro
de Lima también. En esta intervencion también se intervinieron del vino Santiago
Queirolo y pisco.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas
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Aca tenemos otro de whisky por delivery. Este sefior vendia, ofrecia sumercancia
por internet de licores un poco mas caros. Whisky es un poco mas caro, que no
son los simples, de etiqueta negra, pero eran, definitivamente, falsificados.

Acd tenemos un taller clandestino donde se confeccionan prendas de vestir,
la marca Converse. Aca estan las maquinas que cosen. Este local quedaba en
Gamarra. Como se puede ver son articulos, productos de muy baja calidad al
original.

Tenemos aca un taller clandestino de pegamento de maydlicas. En este local
elaboran el pegamento paramayodlicas. ; Comolofabrican? Como puedenapreciar
es una masa gue hacen de arena, cemento blanco y el cemento normal, cemento
gris. Le ponen cemento blanco casualmente para darle la coloracion clara que
tiene el criginal. Si bien es cierto que lo venden a un precio un poco menor que el
original. Los venden, en este caso, en el distrito de San Juan de Lurigancho, pero
existen otros lugares como en el Cono norte, local de Palao, donde también los
fabrican. Esta es una intervencion.

Talleres clandestinos de confeccion de zapatillas. Vemos las piezas, la marca
Adidas, estan aca por partes, la arman. Son muy debajo de la calidad de un original,
mucho mas barato. Esta esla Galeria Marcata, ubicada en el distrito de La Victoria.
Fue una, sino, la ultima intervencion que hemoaos realizado. Fue el 3 de noviembre,
hace poco, y se intervinieron 131 stands, donde se vendian. se comercializaban
prendas de vestir de diferentes marcas, de reconocidas marcas como son Nike,
Armani, Hugo Boss, Adidas, Reebok, etc.

Se lograron incautar 1161 sacos, toda esa mercaderia se coloco en sacos.
Definitivamente, intervenir esta galeria, para nosotros, fue un poco dificil por la
cantidad de comerciantes y publico que hay en este lugar. Como anteriormente
ya les dije, existe un espiritu de cuerpo entre ellos, se tratan de cubrir, se tratan
de proteger y muchas veces atentan contra las autoridades, Ministerio Publico,
policia, el personal que nosotros intervenimos.

Es por eso, que nosotros tuvimos que utilizar una serie de coordinaciones para
asegurar que esta intervencion sea de lo mas tranquila y no tener un costo social,
que eslo gue nosotros queremos evitar. Porque por mas que sea unaintervencion
y seincauten 1000 sacos, imaginense las vidas, las lesiones, dafios ala propiedad,
eso también no constituye un buen trabajo de las instituciones tutelares del
Estado. Esta es la mercancia que expedian, vendian en ese lugar, Nike, aca se esta
viendo en los sacos que los colocamos.
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Tenemos otro tema que es la falsificacion de los medicamentos. Para nosotros
es una situacion muy especial que atenta contra la salud publica. Ingresa, como
les dije, por el norte mercancia de contrabando o medicamento de contrabando,
falsifican las marcas, las adulteran. Por ejemplo, blister o medicamentos que son
muestras medicas, le borran el nombre, le mandan a fabricar su cajita y los venden
como un medicamento normal. En otros casos, los medicamentos estan vencidos,
lo cual borran y le ponen como que estan vigentes. Y otros que si propiamente
son falsificados, los elaboran de harina y de otras sustancias y lo venden como un
original.

Acé por ejemplo, lo podemos apreciar. Esto es una muestra. Primero, la simetria
del empaque; después, la calidad de la impresiéon del falsificado con el original.
Internamente, también las tabletas, el falsificado no lo dice, el original si tiene el
nombre.

Taller loeroamericano de Chservancia de
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Aca tenemos otra intervencion del Centro Comercial El Hueco. Bueno, en este
centro comercial tiene la particularidad que venden mercancia, prendas de vestir,
calzadoy Cd’s en una gran cantidad. En esta oportunidad, estaintervenciénfueel 1
de noviembre de este afno, un dia feriado, un dia miércoles.

¢Por que fue miércoles? No fue asi por azar, porque se nos dio la gana, porque
gueriamos hacer trabajar al personal, porque ese dia fue feriado o no. Fue porque
realmente ElHueco es un centro comercial donde albergan aproximadamente unos
1000 comerciantes, bastantes estan chiquitos metidos. Este centro comercial se
caracteriza porgue tiene una manera de defender su mercancia. Teniamos que
escoger una fecha especial. Ya teniamos la orden de descerraje, con el seror Fiscal
se coordind. Contabamos con 14 dias para poder gjecutarlo.

¢Queé dialo hacemos? ;Un domingo, un sabado? Y justo se presenta el Halloween,
el 31, dia de la cancidn criolla, Halloween, y al dia siguiente era el dia de los muertos.
Nosotros, conocedores de gue la gran mayoria de los comerciantes son de
provincia, y los de provincia tenemos la costumbre de celebrar a nuestros muertos.
Y, como ustedes saben, la gente se va a los cementerios en la manana y El Hueco
es un centro comercial que abre todos los dias de lunes a domingo, feriados, no
interesa; ellos trabajan, aunque sea en la tarde, pero trabajan.

Entonces, ;qué hicimos? Para ese dia, como nosotros sabiamos que iban a abrir,
religiosamente lo abren a las nueve de la manana la primera puerta principal, que es
la puerta que da a Nicolas de Piérola; y las otras puertas las abren quince minutos
mas tarde, las gue dan para Abancay. Se tomd la decision de intervenir el dia primero,
el dia feriado. Entramos 1300 policias: 1000 policias uniformados que dieron la
seguridad al establecimiento, periférica, externa y 300 policias que intervinieron
propiamente cada uno de los stands. Se intervino ese dia 371 stand con orden de
descerraje y allanamiento.

Como les dije anteriormente, nosotros contamos con el apoyo de otras
instituciones, como es Produce. Nos ayuda mucho en nuestra labor. Ese dia, por
ejemplo, como les comento se realizé laintervencion. ; Qué cosa obtuvimos? 1863
sacos, conteniendo peliculas, fonogramas, en formatos de Dvd’s, Blue Ray. por un
aproximado de 90 millones de soles. Fue unaintervencién en que no tuvimos ningun
tipo de problemas. Empezamos a las nueve de la mafiana y creo que terminamos



ll] Indecopi

como a las siete de la noche por la cantidad de stands. Ese dia no tuvimos feriado.
Es verdad.

Este es el centro comercial, pueden apreciar la cantidad de policias. Estamos en
plena intervencién, en pleno descerraje. Aca esta justo el Dr. Tapia, titular de la
Primera Fiscalia. El personal en plena intervencién, su servidor. Ya se van juntando
la cantidad de sacos, como les dije son 1600, 1800 sacos. Se trasladaron en 10
camiones hacia los almacenes del Ministerio publico. De verdad, gue sifue unalabor
donde participaron bastantes policias. Antes de eso podrian pasar el video por favor.

Intervencion del publico: ;Llevan a cabo operativos con otras instituciones ademas
del apoyo policial? ;Cémo Indecopi? Claro, tanto del Estado, como los privados.
Aca hay estudiocs juridicos que tienen la defensa de las marcas como Barlaw, Casa
Hierro. Son estudios gue ellos participan porque se constituyen parte agraviada.
Por otro lado, Produce es otra institucion del Estado; Ministerio Publico que son
los encargados de la conduccion de investigacion, y también Indecopi participa.
Como le dije inicialmente en mi exposicidén mostré otrasinstituciones conlas cuales
nosotros trabajamos con ellos y hay otras mas.

Taller loeroamericano de Observancia de
Derechos en Materia de Signos Distintivos:
Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas

Enla practica, como les dije, el Ministerio Publico, Produce. Ellos hanido, han estado
en la intervencion porque realmente nos ayudan bastante. Nos proporcionan en
la parte logistica para nosotros poder realizar. Aca por ejemplo son 373 stands,
imaginese de cada stand se ha sacado 10 sacos aproximadamente, multiplique. La
cantidad de sacos, los camiones, los estibadores. Realmente es una logistica que
necesitamos. Espero haber respondido su pregunta.

Intervencién del publico: Lo que pasa es que en Meéxico llevamos a cabo muchos
operativos coordinados y |0 que nosotros tenemos como experiencia es que
resultanmuchomas efectivos cuando lleganvarias autoridades. Entonces, nosotros
vamos con lo que vendria a ser aqui el &rea de Sunat, Aduanas; para nosotros es el
SAT. Entonces, va SAT; va Cofepris que es derecho sanitario; va Procuraduria que es
la policia; va IMPI.

Basicamente, coincidimos con ese tipo de actividad. Aca tenemos al Ministerio
Publico, que garantiza la legalidad de una intervencion. motivo por el cual
necesitamos ir con ellos. El mismo publico, la sociedad, pide en la intervencion al
fiscal. Ellos mismos solicitan que se garantice la intervencion con el fiscal. Por ello,
trabajamos con tres fiscalias. Se turnan semanalmente y con los cuales trabajamos
coordinadamente al menos para este tipo de operativos. Porque a veces tenemos
también la flagrancia del delito. El personal policial sale y encuentra las mercancias.
Esas cosas no son planificadas.

Para terminar, esta es la intervencion del hueco. Estamos en pleno descerraje.
Vemos una maquina impresora simple que imprime las caratulas de los cd's. Ese
dia, les comento, se llevaron estibadores, pero fue tanta la cantidad de sacos que
ellos se "doblaron” practicamente, se cansaron. Entonces, el personal policial tuvo
que ayudarlos a cargar porque el tiempo apremiaba y la gente se iba organizando
para tratar de frustrar laintervencion.

Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.
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Muchisimas gracias, en primer lugar, agradecer la invitacidon por parte de los
organizadores de este evento tan importante y agradecer la presencia de cada
uno de ustedes, gue con su presencia nos permiten también intercambiar ideas,
experiencias, conocimientos, criterios, que nos permiten también avanzar en la
administracion de justicia.

En torno al titulo del taller que nos convoca sobre: "Las Observancias de los
Derechos en Materia de Signos Distintivos - Desarrollo de Politicas Publicas
Armonicas”, el tema que se me ha propuesto, esta relacionado con la Experiencia
del Ministerio Publico en la investigacion de los delito contra la Propiedad Industrial
y lo voy a dividir en tres partes.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas

Taller loeroamericano de Observancia de
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La primera de ellas, es el tema: Instituciones comprometidas en la lucha contra
los delitos contra los derechos intelectuales. ; Existen instituciones que protegen
los Derechos Intelectuales, dentro de ellos la propiedad industrial? Estoy
completamente seguro que todos lo sabemos y por eso que tambiéen estamos
aqui en esta institucioén, en el Indecopi; es una de las primeras instituciones en
cumplir dicha funcion.

Pero quisiera, previamente, mostrarles un video y comentarselos; como ya lo
habia anunciado el Comandante de |a Policia Fiscal, hacer una intervencion policial
- fiscal, respecto a estos delitos no es cosa facil. La autoridad policial, por ejemplo,
al tener conocimiento que en un determinado lugar se esta comercializando
prendas de vestir con marcas registradas que no tienen autorizacion de sus
titulares, que se trata de mercancia pirata, mercancia falsificada. Entonces,
procede a identificar el lugar y los presuntos responsables; las autoridades, en
este caso el Ministerio Publico y la policia, luego de una debida coordinacién, se
constituyen al lugar, afectos de llevar a cabo la diligencia de verificacion y de ser
posible la incautacidn del material presuntamente llicito. Veamos lo que ocurre
en ese momento.

Ahi, por ejemplo, la autoridad policial tiene bajo su custodia y traslado unos sacos.
Ya habiamos intervenido, ya habiamos extraido el objeto del delito, lo teniamos
en nuestro poder y miren lo que ocurre. Un grupo de personas se constituyen al
lugar y nos arrebatan la mercancia, luego la autoridad policial va detras tratando
de recuperar lo que habia sido materia de incautacion. Ahi se lo estén llevando
con el apoyo de otras personas, pero la autoridad policial va corriendo detras de
esa persona. Luego lo recuperan y el tumulto de gente que se presenta en ese
momento tratando de estorbar, tratando de interrumpir nuestra labor y la forma
como es que se produce este desenlace. Ahiestala autoridad policial nuevamente
tratando de recuperar las especies que habian sido previamente incautadas y que
habian sido arrebatadas por parte de estos sujetos.

Como se puede observar en el video, el mensaje que se refleja es que no estamos
ante llicitos penales, o infracciones administrativas sencillas. Estamos frente
a hechos llicitos de trascendencia, estamos frente a situaciones de mucha
importancia. Por lo tanto, no podemos contrarrestar estas infracciones o estos
licitos penales de maneraaislada, solo el Ministerio Publico o solola Policia Nacional
o el Indecopi solo, sino que aqui necesitamos la presencia y la participacion de
todas estas instituciones, que estan justamente en defensa de los derechos de
propiedad intelectual.
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¢Cudles son las instituciones que en el Peru buscan proteger los Derechos
de Propiedad Intelectual?. Ahi tenemos al Ministerio Publico que por politica
institucional, ha creado las Fiscalias Especializadas en Delitos Aduaneros y contra
la Propiedad Intelectual. Para su conocimiento en el Perl existen ocho Fiscalias
Especializadas en estos delitos: tres aca en Lima, dos en el Callao, uno en Lima
Norte, uno tenemos instalado en Puno y uno tenemos en la frontera con Ecuador,
esto es, Tumbes.

El Indecopi, otra institucion que protege los Derechos de Propiedad Intelectual,
por supuesto a través de la Direccion de Signos Distintivos. Tenemos también,
el Poder Judicial con la creacion de los Juzgados Penales Especializados; y que
esto justamente es el resultado de la buena gestion del Dr. Vinatea, quién esta
presenteytambiénhaestado como expositor. Atraves de sugestién se halogrado
la creacién de estos Juzgados Especializados en materia de Delitos Tributarios,
Aduaneros y Propiedad Intelectual y Ambiental. Esto ha sido de verdad un gran
resultado. Hoy en dia tenemos grandes resultados judiciales, concluidos con la
presenciay la participacion de estos Juzgados Especializados.

Taller loeroamericano de Chservancia de
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Y, por supuesto, también tenemos la presencia de la Policia Nacional, la Policia
Fiscal, la Division de Investigacion contra Delitos de Propiedad Intelectual. El
expositor que me ha antecedido esta a cargo de dicha Division y él ha expuesto
muy bien como es la labor para contrarrestar estos ilicitos penales.

Por lo tanto, como les decia, no estamos ante un ilicito penal leve, sencillo.
Muchas veces nos estamos enfrentando ante organizaciones criminales,
organizaciones que estan preparadas para ello. Por lo tanto y para afrontar esa
situacion, necesitamos que las instituciones que buscan proteger los derechos
de Propiedad Intelectual, dentro de ellos los derechos marcarios, definitivamente
tienen que estar articuladas, tienen que estar sincronizadas, tiene que actuar
en forma conjunta, tener un alto nivel de coordinacién, para poder contrarrestar
estos ilicitos penales.

Ahi tenemos un mapa, en el cual me ha apoyado el Indecopi, que muestra en
donde se encuentran las instituciones. Indecopitiene en todo el territorio nacional
a sus representantes. Tenemos las Fiscalias Especializadas, en Lima, en el Callao,
en Puno, en Tumbes; los Juzgados Especializados en materia de lucha contra la
propiedad intelectual.

En este caso, para armonizar a todas estas instituciones, necesitamos de alguien
y en este caso encontramos justamente ala Comision de Lucha contralos Delitos
AduanerosylaPirateria. Lafunciondeestainstituciénesjustamentelade planificar,
coordinar y organizar las acciones y recomendaciones destinadas a contrarrestar
estos delitos. Y, hoy en dia, esta haciendo una buena labor esta Comision, tanto
es asi que existen ya mesas de trabajo donde participan el Ministerio Publico, el
Indecopi, la Policia Nacional a traves de la Policia Fiscal, participan los titulares de
los derechos marcarios.

Esta comision se estd preocupando muchisimo en crear incluso sus mesas de
trabajo. Tenemos una mesa de trabajo de Lucha contra el Comercio llegal de
Bebidas Alcohdlicas Falsificadas y Adulteradas. Desde ahi, salen justamente
la planificacién respecto a algunas acciones que se tienen que realizar y donde
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se tienen que realizar. Es ahi el lugar donde las autoridades reunidas tanto el
Ministerio Publico, el Indecopi, la Policia Nacional, los titulares de la marca, incluso
la Municipalidad de Lima, participan de tal forma que cada uno de ellos emite su
opinion y la forma como se podria abordar un tema que esta perjudicando a los
titulares de derechos marcarios.

Por lo tanto, es muy importante la participacién de cada una de estasinstituciones.
Después, vamos a ver el motivo por el cual es importante y la trascendencia en
nuestra investigacion preliminar.

Como lesdeciaahiestanlasinstituciones que protegenlos derechos de propiedad
intelectual, también aparece la participacion de DIGEMID. ;Cual es su presencia
en este caso? Porgue existen medicamentos falsificados y contiene marcas
registradas y necesitamos el apoyo de ellos, con los informes que deben emitir.
En el cuadro se aprecia la presencia de la SUNAT ;Por qué también la Sunat?
Porque ingresan mercancia de contrabando que contienen marcas registradas y
justamente infringen los derechos marcarios.
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Esas instituciones nos ayudan definitivamente a contrarrestar esos ilicitos
penales, también corresponde citar a los titulares de los derechos marcarios. La
presencia de los titulares de derechos marcarios dentro de esta organizacion
que lucha contra los delitos de propiedad intelectual es muy importante. A traves
de ellos vamos a saber cual es el perjuicio, el dano que se les esta causando.
Incluso cuando el Ministerio Publico actua de oficio frente a un ilicito penal contra
la Propiedad Industrial, es muy importante su presencia porque coadyuva a la
investigacion.

El segundo punto de mi exposicidn es en relacion a la actuacion del Ministerio
Publico en la lucha contra los delitos contra los derechos intelectuales. Para ello
es importante conocer la naturaleza del Ministerio Publico.

En el Peru, el Ministerio Publico es una institucion, es un organismo constitucional
autonomo, lo dice la Constitucion Politica en su articulo 158. Por lo tanto, el
Ministerio Publico en sus decisiones, en sus pronunciamientos, tiene total
autonomia e independencia; esto es que no se debe a otros poderes del Estado,
no se debe a otras instituciones para ejercer sus funciones. El Ministerio Publico
es el defensor de la legalidad y sobre el Principio de Legalidad, ya lo ha expuesto
muy bien el Dr. Vinatea. El Ministerio Publico es titular de la accidén penal publica,
por tanto, frente a unilicito penal que es de caracter publico, el fiscal puede actuar
sin necesidad de la presencia de la parte agraviada. El Ministerio Publico, es titular
de lacargadelaprueba, por ello en su condicidn de acusador, persecutor del delito
y para llevar a juicio a una persona, necesita tener los medios probatorios ante
el juez penal, por lo tanto le corresponde recabar todos los medios de prueba
suficientes y necesarios.

TambiénelMinisterio Publicoes eldirector delainvestigacion; dirigelainvestigacion
desde el inicio, por supuesto, con el apoyo de la Policia Nacional.

Otro punto que también debemos de tener en consideracion y es importante
que los operadores del derecho, los funcionarios publicos, el Ministerio Publico,
la Policia Nacional, la autoridad judicial, al momento de resolver un caso, es el
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Principio de Legalidad. Este principio esta previsto enla Constitucion en el articulo
2 inciso 24 literal d). Significa que nadie puede ser procesado ni condenado por
un acto u omisién que al momento de cometerse este previamente escrito en la
norma.

Es un principio transversal que debe ser observado desde el inicio del proceso
hasta el final del proceso. Desde gue se inicia la investigacion preliminar hasta que
se emite una sentencia; el principio de legalidad debe ser observado de tal forma
gue se eviten cometer excesos, abusos, arbitrariedades; como que tambiéen se
evite cometer omisiones, dejando de administrar justicia cuando no se conoce el
contenido de la norma penal.
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En el Perd, el proceso penal en los delitos contra la propiedad intelectual son
procesos sumarios, al menos aca en Lima, todavia esta en vigencia el Cédigo
de Procedimientos Penales de 1940; por supuesto con algunas modificatorias.
Existe la Etapa de Investigacion Preliminar, que es una etapa anterior al inicio del
Proceso Penal sumario.

La investigacion preliminar se inicia con la noticia criminal que llega al fiscal, ya
sea por conocimiento de la misma parte titular de los derechos marcarios o por
la actuacion de la autoridad policial; como ya lo explicod el Comandante que me
antecedio en la exposicién, cuando realiza sulabor de inteligencia, conoce el lugar
de los hechos y luego pone en conocimiento al Ministerio Publico, través de un
informe de inteligencia; asimismo, por iniciativa propia Ministerio Publico como
titular de la accién penal publica, puede actuar de oficio al tomar conocimiento
a través de los medios de comunicacion, es asi como puede realizar e iniciar una
investigacion preliminar.

¢Cudl es el objeto de la investigacion preliminar? Tiene como objeto realizar
diligencias urgentes, indispensables e inaplazables. Dentro de la investigacion
preliminar el fiscal puede realizar toma de declaraciones o indagaciones, como
en este caso a los titulares de derechos marcarios, testigos, a los presuntos
responsables. También puede realizar pericias, Informes Técnicos, dentro de
las diligencias preliminares pueden realizarse verificaciones, incautaciones,
inmovilizaciones, descerrajes, detenciones preliminares.

Aquiquisieradetenerme yporeso laimportanciadel primer punto delaexposicion,
respecto a la convocatoria de las instituciones que defiende los Derechos
Intelectuales. Porque para que el Ministeric Publico cumpla debidamente su
funcion, de realizar diligencias urgentes, indispensables e inaplazables, se necesita
la presencia, la participacion de todas las otras instituciones antes citadas.

Por ejemplo, si quiero llevar adelante una investigacion, necesito un informe
técnico. ;Quién me lo tiene que dar? El Indecopi. Si tengo un caso sobre
medicamentos falsificados. ;Quién me tiene que dar una informacién o pericia
preliminar? La DIGEMID. Si tengo mercancia importada, falsificada, necesito un
informe. ¢ Quién debe emitirlo? La Aduana. Si tengo un caso complicado, donde
la actividad se esta realizando dentro de un inmueble gue esta cerrado, necesito
medidas limitativas de derecho. ;Quién me tiene que otorgar esas medidas
limitativas? El Poder Judicial a través de los Juzgados Especializados.
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Si es gue no sincronizamos a las instituciones, definitivamente una investigacion
preliminar no va a tener futuro, por mas conocimiento de delito que tengamos.
Por eso es importante el primer punto que les habia anunciado.

Como experiencia les comento justamente que hemos solicitado las medidas
limitativa de derechos, estas son, Descerraje y Allanamiento, Incautacién de
Equipos, Detencidén Preliminar Judicial. Hemos tenido un caso denominado
PELIS24.COM, relacionado conlainfraccion alos Derechos de Autor. Un caso que
ha dado la vuelta al mundo porque se trataba de una pagina de internet donde
se ponia a disposicion del publico peliculas sin la autorizacion de los titulares de
derechos autorales, peliculas que ni siquiera habian salido en estreno en territorio
nacional y eso les causaba un perjuicio incalculable a los titulares. Es un delito
trasnacional porque podia estar aca el administrador, colgar la pelicula, pero como
es enInternet, enlinea, esa pelicula podia verse en el resto del mundo.
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Dado esa dimension y en coordinacion con los mismos titulares de los derechos
autorales, con la policia nacional y luego de hacer el seguimiento respectivo
dentro de las diligencias urgentes y necesarias, se solicitaron cuatro medidas
limitativas de derecho y que por primera vez se estaban pidiendo, estas son:
orden de Descerraje y Allanamiento, Incautacion y Lectura de la Informacion que
se encontrara en los equipos tecnologicos, Detencion Preliminar Judicial por 48
horas y la Suspension de las paginas web denominado PELIS24.COM, PELIS24.
TV y SERIES24. TV Cuatro puntos que fueron solicitado y bien sustentados ante
el Poder Judicial e inmediatamente nos concedieron dichas medidas limitativas.

A las 24 horas empezamos a ejecutarlas, logrando intervenir a las personas que
previamente habian sido debidamente identificadas y estando a la abundante
cantidad de medios de prueba que ya habiamos recabado, se sometieron a la
Confesion Sincera y por su propia voluntad otorgaron las claves de acceso a las
paginas web, lo que permitié gue su funcionamiento sea cancelado o suspendido.
Hoy en dia, si ustedes visitan la pagina, van a encontrar un aviso indicando
suspendido por orden judicial del Juzgado Especializado en Delitos contra la
Propiedad Intelectual. Un granresultado, un gran logro. Es una noticia que ha dado
vuelta almundoy eso es gracias ala presencia y la participacion de las instituciones
especializadas.

Por ello, eraimportante tocar el primer punto porque se conecta con el segundo
punto que es el cumplimiento de las funciones del Ministerio Piblico. El tercer
punto, sonlos delitos contra los derechos intelectuales. Decirles que los delitos se
encuentran previstos en el Codigo Penal, desde el articulo 216 hasta el 224, que
estan divididos en dos partes: los Delitos contra Derechos de Autor y Conexos, y
los Delitos contra los Derechos de Propiedad Industrial.

Ahi tenemos los delitos contra los Derechos de Propiedad Industrial que se
encuentran previstos en el articulo 222 inciso f del Cédigo Penal. También en
el articulo 223 del mismo cuerpo legal, que se trata de la persecucion de actos
preparatorios porque se sancionalos insumos, cuando se fabrica, se comercializa,
se almacena envases.

Para analizar el articulo 222 del Codigo Penal, debo preguntar, ;segun la
estructura del tipo penal, me dice? quién, en violacién de las normas y derechos
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de propiedad industrial, realiza los siguientes actos: almacena, fabrica, utiliza con
fines comerciales, oferta y distribuye todo el circuito econémico, un producto o
servicio que utilice una marca registrada idéntica o similar a una marcaregistrada
dentro de un pais.

Agui es muy importante conocer la estructura del tipo penal, porgue no estamos
ante un delito simple, sino ante un delito compuesto por multiples conductas y
hay un solo objeto del delito, esto es, la marca.

Cuando el tipo penal dice: "violacion de los derechos de propiedad industrial”, es
importante saberdéndeseencuentranesosderechosocuales sonesosderechos
de propiedad industrial que sustentan la existencia de este delito. Por supuesto
gue no estan en el Codigo Penal, en ese sentido tengo que recurrir a una norma
extrapenal. De ahique la naturaleza de estos delitos contra la Propiedad Industrial
son tipos penales en blanco, porque debo recurrir a otras normas extrapenales
para poderlas completar, de ahi es necesario conocer el Decreto Legislativo
1075, que ve sobre Derechos de Propiedad Industrial, y también la Decision 486,
la Decision de la Comunidad Andina, donde se encuentran justamente previstos
los derechos de propiedad industrial.

Taller loeroamericano de Chservancia de
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En el articulo 154 de la Decision 486, vamos a encontrar que el derecho al uso
exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la oficina
nacional competente. En ese sentido, éste seria el bien juridico que se protege
en estos delitos, el DERECHO EXCLUSIVO A LA MARCA. No es la distintividad,
no es la confundibilidad, lo que se protege. También el articulo 155 de la Decisidn,
establece el Derecho de Exclusion, es decir, al titular del derecho marcario ya
registrado en el territorio nacional le asiste el derecho de impedir que cualquier
otro pueda usar su marca sin su consentimiento. Por lo tanto, aquel que use una
marca sin consentimiento o autorizacion del titular del derecho esta incurriendo
en una afectacion al derecho de Propiedad Industrial, por lo tanto, esta afectando
el bien juridico, gue es el uso exclusivo de lamarca.

Entrando ya a los casos practicos, tenemos los casos de las tintas HP y los cables
Indeco. Se habia instalado una fabrica clandestina de toner HP, de tintas. En esta
intervencion se contd con la presencia y participacion de los titulares de la marca.
Su propio equipo de investigacion habia hecho ya el seguimiento. Luego de poner
enconocimiento dela autoridad policial yluego alaFiscalia Especializaday después
de las coordinaciones respectivas, elaborando la estrategia de intervencion, se
intervino el lugar y se encontré todo un inmueble dedicado a la falsificacion de
toner de la marca HP.

Era una empresa que tenia su propia marca de tintas, pero en esta actividad
cabeceaban, tintas originales su marca y tintas falsificadas de la marca ajena. Se
encontraron todos los insumos que se utilizaban para hacer estos productos que
luego eran llevados a la Av. Wilson, zona donde se comercializan estos productos
de manera masiva. Es una gran cantidad de estas tintas para impresoras. Se trata
de productos bien preparados, organizados, buscan cumplir contodas las medidas
de seguridad que presentan los productos originales. No estamos hablando de
cinco cajas sino de miles de cajas, ya listas, ya elaboradas.
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Este video es en relacion a los cables eléctricos. Todos ustedes recuerdan lo
que ocurrié en Nicolini, el incendio. Se sabia que en este lugar se falsificaba
masivamente articulos de ferreteria. Uno de los casos era el cambio de la marca
de los fluorescentes, donde fallecieron dos personas; lo que motivé una gran
intervencion. Estas personas que habrian dejado encerrados alos menores, estan
detenidas por trata de personas, y el Despacho fiscal a mi cargo, se encuentra
iniciando una investigacion por el uso de la marca que estaban utilizando.

Pero ahi en ese mismo lugar, dos metros mas alla del origen del incendio, habia
este lugar donde habian instalado para grabar cables que venia de china sin marca
y en este lugar grababan con la marca Indeco. Se encontraron los aparatos que
se utilizan para grabarlo los cables. Se encontraron gran cantidad de cables,
bolsas, etiguetas, estos eran los insumos. Son cables chinos que no presentanlas
medidas de seguridad de resistencia para su uso. Son un peligro latente cuando
se usa sin las precauciones del caso. Hacen creer que tienen una determinada
resistencia, pero cuando lo empiezan a usar producen los cortes de circuito. Se
aprecia la existencia de maquinas especiales, ponen el cable, calientan planchas y
los graban con la marca Indeco. Eso era en el quinto piso de la Galeria; en el primer
piso se vendian, se distribuian estos cables. Con esta actividad se obtenia una
ganancia bastante considerable.
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Ahi vemos que se trata sclamente de la afectacion a los derechos de Propiedad
Industrial. Lo que se esta haciendo con esa actividad es afectar el uso exclusivo
de lamarca porque no se tiene la autorizacion del titular del derecho; por lo tanto,
solo se trata de un delito contra la Propiedad Industrial.

Pero vamos a ver este caso. A veces es inimaginable hasta donde puede llegar la
pirateria. Este es un lugar donde se estaban falsificando insecticidas de la marca
Baygon. Se encontré gran cantidad de envases reciclados de champu H&S, talcos,
insecticidas como Racumin, los insumos, baldn de gas. Compraban insecticidas
que se usan para la agricultura y luego los llenaban en esos envases que eran
reciclados. Asimismo se parecia los talcos, los insumos para su preparacion, los
baldes; el lugar donde se almacenaba los productos acabados.

Por eso les decia gue no son delitos leves, donde el delincuente es un ocasional,
una persona unica. Estamos hablando de organizaciones, de casos complejos;
esto lo hacen varias personas, aca se dividen. Hay un rol de division de trabajo.

La forma como elaboran esos productos con esos utensilios totalmente
antihigiénicos. Ningun grado de salubridad, ningunrespeto ala salud. Enuno delos
ambientes de ese inmueble se encontraron las etiquetas, los sellos de seguridad
de los talcos, que luego se comercializan en el Centro Comercial Capon Center;
es el lugar de distribucion. Se encuentran grandes cantidades de estos envases
para venenos para pericotes. Hasta eso pueden falsificarlo.

Aqui también, digamos que se esta afectando el derecho de propiedad industrial
porque se esta haciendo uso de la marca sin autorizacion del derecho; estan
utilizando la marca Racumin, Raid, Baigon. Son insecticidas. Mi pregunta es
¢También hay undelito contrala Salud Publica? Yo en un principio también creia que
si, pero el delito contra la salud publica solo protege al ser humano. En el derecho
penal, por cierto. Por eso, estas dos personas fueron detenidas, procesadas y
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se consiguid una sentencia anticipada y fueron condenadas por delito contra la
propiedad industrial a tres afos y medio de pena privativa de libertad condicional.
Se le decomisaron todos esos insumos que luego fueron destruidos. Es un caso
gue ya se ha acabado, esas personas ya han sido sentenciadas.

La relacién juridica procesal en los delitos contra la Propiedad Industrial, se
establece de esta forma conforme se aprecia en laimagen. El sujeto activo puede
ser cualquier persona. El bien juridico que se protege es el Uso Exclusivo de la
Marca. El sujeto pasivo, en este caso, resulta ser el agraviado, el titular del derecho
marcario.

Taller loeroamericano de Chservancia de
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Luego tenemos el caso del champu bamba. Ahi vamos viendo el grado de
afectacion, no solamente contra los derechos marcarios sino también contra
la Salud Publica. Este es un caso bastante importante que también ya ha sido
sentenciado. Podemos ver como se elaboraban los productos sanitarios que
estan protegidos por laley de salud. Esas son las esencias para elaborar los aceites
de bebes, para los recién nacidos, productos de la marca Johnson. Elaborédndose
en un lugar clandestino, informal, insoluble, totalmente antihigiénico.

En este caso, se podria pensar gue soélo es un delito contra la Salud Publica, pero
no es asi. Se suma el delito contra la Propiedad Industrial, porque estan haciendo
uso de marcas reconocidas, registradas que estan en el territorio nacional. Incluso
ellos mismo mandaban a elaborar las etiquetas con estas marcas registradas a
nombre de terceros. Por eso en estos tipos de casos contra la salud publica, no
solamente se afectala salud de las personas, sino también el derecho marcario. Y
ese es un avance que estamos logrando a través de los Juzgados Especializados
y las Fiscalias Especializadas. Estamos logrando sentencias donde se juzgan los
dos delitos; antes solo se veian estos casos como salud publica y dejaban sin
proteccion a los titulares de derechos marcarios.

Ahi se ve la intervencion del ano 2013, sali¢ en las noticias. En esa intervencion se
encontraron esos aparatos para elaborar esos productos y, cuando intervenimos
en el 2015, se volvié a encontrar los mismos aparatos. ; Qué habia pasado? Que
en la primera intervencion no se cumpli® con incautar todos los instrumentos
de comision del delito. En este caso se les denuncio penalmente a las personas
que fueron intervenidas, era una pareja de esposos. Se le sometid a proceso con
prision preventiva y que fue solicitado por el Ministerio Publico y otorgado por el
Juzgado Especializado que en esos momentos se encontraban en funciones.

Durante el proceso, ellos al ver que ya estaban vencidos con la carga probatoria
gueteniamos, se sometieronaunaterminacion anticipada. Uno delos procesados
se le impuso pena privativa de la libertad efectiva de cuatro anos y medio y con
reparacion civil de 50 mil soles tanto para el Ministerio de Salud como para los
titulares de los derechos marcarios que en este casoeran H & S.

En el caso de los medicamentos, la pirateria no tiene limite. Como se sabe la
falsificacion pasa desde un botén, un broche de cierre con una marca registrada
hasta medicamentos que curan cancer. Tenemos una ultima intervencién que
hemos hecho en una clinica donde se ha estado comercializando medicamentos
gue curan el cancer que son falsificados. Por eso las autoridades deben tomar
conciencia. Debemos sensibilizarnos frente a esto tipos de delitos. Lo repito
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una vez mas: No son delitos leves. Son delitos graves cuando se une a otro bien
juridico como en este caso es la salud publica.

Veamos este casodelos medicamentos. Laautoridad policial hizo un seguimiento
con las autoridades aduaneras, lugar donde se estaban comercializando
masivamente productos farmacéuticos. Aqui se aprecia la intervencion que se
hizo y tuvimos la participacion de la Policia Fiscal, las autoridades aduaneras y el
Ministerio Publico. Se tramito la orden de descerraje y allanamiento. Fueron 55
stands donde se comercializaban medicamentos de forma muy simulada, donde
supuestamente se vendia papel higiénico, caramelos y por detras eran farmacias
con medicamentos de procedencia desconocida, de contrabando.
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En otro stand se aprecia una fachada donde venden ropa y detras de ello una
mini farmacia de medicamentos que no sabemos de donde habrian provenido.
Y ¢por qué es importante citar esta intervencion? Porque en este Centro
Comercial encontramos un taller donde justamente se hace el cambio de la
marca en medicamentos. Borran las marcas genéricas y le ponen las marcas de
los medicamentos reconocidos, lo hacen de una manera tan antihigiénica, sin
ninguna medida de salubridad. Para borrar las marcas genéricas utilizan tiner y
otros insumos guimicos que pueden afectar el producto en si; que, en lugar de
curar la salud de las perscnas, las empeora. Esto es un ejemplo mas que nos
permite concluir que no se trata simplemente de un delito contra la Salud Publica,
sino que la falsificacion de los medicamentos, también afectan los derechos
marcarios.

En este caso también intervenimos a una persona porque fue una intervencion
con orden de allanamiento. Encontramos a una persona la cual fue sometida a
proceso de prision preventiva y a las finales termino sometiendose a terminacion
anticipada del proceso. También ha sido condenado asi que tenemos cerrado con
sentencia.

¢Por que hay un concurso de delitos? Porgue hay dos bienes juridicos que se
afectan. En primer lugar, derechos marcarios, el uso exclusivo delamarcay enlos
delitos contra la salud publica, salud publica. El sujeto pasivo del delito: el agraviado
es el titular de lamarcay, en delito contrala salud publica, es el Estado. Porlo tanto,
hay dos bienes juridicos diferentes, hay dos personas agraviadas diferentes, que
amerita concursar delito.

Eso es importante porque solo asi podemaos obtener medidas limitativas. Para
que el juez otorgue una prision preventiva, se tiene que cumplir ciertos requisitos:
que la pena que se le pueda imponer a esta persona sea mayor a cuatro anos.
Pero como en los delitos contra la propiedad industrial se sanciona con una pena
minima de dos afnos, es bien dificil que podamos conseguir prision preventiva.
Sin embargo, al postular también el delito contra la salud publica, se tiene en
cuenta el delito mas grave. El delito contra la salud publica, la pena la minima es de
cuatro anos a diez anos y se agrava por la presencia del delito contra la Propiedad
Industrial. Esta forma de plantear el caso ante al juez, con respeto al principio de
legalidad. nos ha permitido tener prisiones preventivas y sentencias con penas
efectivas. Esto es todo lo que queria transmitirles como experiencia.

Muchisimas gracias por su atencion
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Muy buenas tardes, es un placer dirigirme a ustedes.

Quiero, en primer lugar, agradecer la visita de nuestros amigos representantes de
los paises que forman parte del IBEPI, de verdad esperamos que estén pasando
un excelente momento aca en el pais; y agradecer también a guienes se han ido
quedando. Sé que ha sido unajornada productiva pero también agotadora, asique
prometo tratar de ser muy conciso y muy puntual para poderlos liberar pronto.

Me han pedido hablar sobre la experiencia peruana en materia de medidas en
frontera. Las medidas en frontera existen en el entendido que es mas eficiente,
mas sencillo, poder detectar, y eventualmente, decomisar y actuar contra
mercaderia falsificada, en el momento que ingresa a través de las aduanas. a
través de las fronteras de los paises, que ubicarlas luego dentro de ellos, dentro
de los mercados donde ya seguramente son distribuidas en distintos lugares.
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Comoustedeshanvistoenlosvideosqueel Dr. Puiconhatenidoabienmostrarnos,
en el Peru, como seguramente en muchos otros paises. se fabrica mercaderia
falsificada, pero también es cierto que mucha de la mercaderia falsificada o
pirata gue se vende en nuestros paises, es importada, o la que se fabrica aca, es
exportada; ahila razon de ser de las medidas en frontera.

Ahora bien, voy a hablarles, muy brevemente, de los instrumentos internacionales
que obligan al Peru en materia de medidas en frontera, a la adopcién del sistema
de medidas en frontera; lo voy a pasar muy rapido porque ya Octavio nos ha hecho
una presentacion muy clara al respecto.

¢Cual es la normativa nacional sobre el tema? y ademas la situacion en el Peru
antes de la dacion de la legislacion en materia de medidas en frontera y después
de ella. Y, finalmente, unos puntos que considero claves y que podrian servirles a
ustedes de experiencia en sus propios paises.

Con respecto a esto (instrumentos internacionales), ya Octavio lo habia
comentado; algunos de los instrumentos internacionales que prevén temas
de observancia, son el Convenio de Paris de 1883, que en realidad de manera
expresa no habla de medidas en frontera, pero si tiene algunas disposiciones que
se refieren ala prohibicion o al embargo de mercaderia que se importa a través de
las aduanas.

Luego siguen los ADPIC, en donde si hay prescripciones expresas en materia de
fronteray que obliga atodoslos paises a adoptarlas cuando se trata de mercaderia
que esta sujeta al regimen aduanero de importacion, dejando a potestad de estos
paises el poder adoptarlas también cuando se trata de mercaderia que esta sujeta
al regimen de exportacion.

Los ADPIC son del afio 95, entraron en vigencia en el afio 96, de hecho, el Peru
ratificd el convenio de Paris en el afo 95.

Y luego a nivel andino, porque ustedes saben que el Peru forma parte de la
Comunidad Andina, tenemos un par de Decisiones: la Decision 486, que entrd
en vigencia en diciembre del ano 2000 y que tambien desarrolla un capitulo
relacionado a las medidas en frontera, que no se queda con la obligacion que
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establecia ADPIC para lo que es mercaderia sujeta a importacion, sino que
ademas dice que las medidas en frontera también deben aplicarse a productos
gue estan sujetos a la exportacién de mercaderia falsificada; y la Decision 689
de la Comunidad Andina, que amplia el alcance de las medidas en frontera a los
productos en transito.

Entonces para el Perd, como en realidad sucede con los otros paises miembros
de la Comunidad Andina, la obligacion de la aplicacion en medidas en frontera se
da para productos sujetos aimportacion, a exportacion y a transito.

La Decisién 689 entrod en vigencia en el afio 2008. Como ustedes ven, por ADPIC
yateniamos unaobligacién de aplicar este sistema desde el afio 96. Las decisiones
sondel 2000y 2008.
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;Queé paso internamente? ;Qué sucedid con nuestro pais, con el Perd? Se
emitioé una legislacion en materia de medidas en frontera, que entrd en vigencia
en febrero del afio 2009, que es el Decreto Legislativo 1092 y que establece un
sistema que aplica tanto para marcas como para derechos de autor y conexos;
estas son las normas que rigen este sistema en el caso de marcas y estas para
derechos de autor y conexos.

Ademas, hay un reglamento, el Decreto Supremo que ven en la diapositiva, y un
procedimiento interno que de alguna manera sirve de lineamiento, guia o regla
para que la autoridad aduanera pueda aplicar efectivamente y hacer uso del
sistema de medidas en frontera. Como les comente, esto sale en el afio 2008,
por lo menos el Decreto Legislativo 1092, que establece el marco sobre el cual
deberia regirse el sistema de medidas en frontera.

¢ Qué pasdantes, que pasdentreelafio 1995 0 1996, cuando ya habiala obligacién
de implementar el sistema, y el ario 2009, que es cuando en el Peru recién entra
en vigencia su legislacion sobre medidas en frontera?

No nos quedamos de brazos cruzados; hubo algunas acciones que se
desarrollaron, precisamente para suplir esa falta de regulaciéon del sistema en
nuestro pais. Habia algunos temas que se identificaron; estaba perfectamente
claro cuales eran las autoridades competentes en materia de proteccion de
derechos de propiedad intelectual, a los que ya hizo referencia el Dr. Puicon: En
sede administrativa es el Indecopi y en sede judicial es el Poder Judicial quien
decide, contando con la participacion del Ministerio Publico, con las facultades
gue ha mencionado de manera clara el Dr. Puicon.

Pero habia unaindefinicién respecto a cual debia serla autoridad competente para
aplicar las medidas en frontera. De otra parte, teniamos, por un lado, la normativa
internacional que obligaba a implementar el sistema y, de otro, la realidad que no
iba de la mano con lo previsto en la norma.

Entonces lo gue se hizo fue trabajar de manera coordinada. Especificamente no
se aplicaron medidas en frontera, pero igual habia un trabajo coordinado, entre el
Indecopiy Sunat, y entre el Ministerio Publico y Sunat también.

¢En qué consistia? Sunat verificaba con sus especialistas mercaderia
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presuntamente falsificada, y avisaba al Ministerio Publico o al Indecopilo que habia
encontrado. En el caso de Indecopi, para que se pusiera en contacto con el titular
de los derechos afectados, en espera de que presente una denuncia.

Esto se reafirmdé con el convenio entre Indecopi y Sunat en el ano 2004, en el
gue se establecia un sistema de alertas; las vistas de aduanas informaban las
incidencias que encontraban y nosotros nos poniamos en comunicacion con los
titulares. Ademas, gracias a ese convenio, se tuvo a bien implementar un sistema
de veedurias; de esta manera, el Indecopi tiene veedores acreditados en los
terminales de almacenamiento, que son quienes se encargan de gestionar la
mercaderia que entra al Peru, asi como la que es exportada hacia otros paises.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas
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Y asiestuvo funcionando el sistema, pero habia algunos problemas que se pueden
resumir enlo siguiente: Sunat no podia mantener la carga inmovilizada por mucho
tiempo pues no habia una norma que la facultara expresamente para ello. Ademas,
no habia competencia del Indecopi para actuar sobre esa mercaderia pues, como
autoridad administrativa, ésta se encontraba en zona primaria, es decir, no tenia
levante autorizado y por lo tanto no estaba nacionalizada.

De otro lado, resultaba que, en ocasiones, cuando se trasladaba informacion alos
titulares de derechos, no se recibia respuestainmediata por parte de ellos ylo que
parecia una falta de diligencia o de interés en usar el sistema y en evitar el ingreso
de estamercaderia al territorio nacional, tenia mucha logica porque normalmente
sucede, y las personas que estan en el sector privado lo pueden corroborar, que
no siempre el abogado nacional coordina directamente con el titular de la marca.
Muchas veces coordinan con otro abogado en el extranjero; es una cadena un
poco complicada y llegar hasta el titular puede tomar su tiempo.

Eso sin perjuicio que la forma de trabajo era especial. Los especialistas de
aduanas son personas que trabajan "en el campo”, revisan la mercaderia con
canal rojo y esas revisiones las hacen todo el dia. Recién cuando regresaban a su
despacho transmitian la informacion de todo lo que habian encontrado. De este
modo, si encontraban algo a las nueve de la manana, a nosotros nos llegaba la
informacion a la cinco, seis o siete de la tarde y a esa hora habia que mandarlo al
abogado representante del titular, que se tenia que comunicar con otro agente u
otro mas. En fin, todo esto determinaba que no tuviéramos una respuesta muy
rapida, y aduanas no podian seguir arriesgandose a una denuncia, tenia gue soltar
la mercaderia y a veces cuando llegaba la informacion del titular, ya la mercaderia
estaba dentro del territorio nacional, lo cual hacia mil veces mas dificil ubicarla.

Otro problema fue también la falta de colaboracion, la actitud que tomaban los
importadores o exportadores que no daban facilidades para dar la diligencia.
También, le cambiaban el destino a la mercaderia y con ello complicaban mas el
trabajo. Es importante apuntar que aparte de limitaciones logisticas, el Indecopi
contaba solo con dos veedores, y en el Pert tenemos alrededor de 58 terminales
de almacenamiento a nivel nacional, por lo que era muy complicado poder cubrir
todo ese espacio.

Lo que paso fue que, en base a esa experiencia, se emitid el Decreto Legislativo
1092, que regula el sistema de las medidas en frontera. Lo primero gue hace es
definir como autoridad competente a la autoridad aduanera, quien debe aplicar la
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medida en frontera. Por otrolado, aquienle corresponde determinar si el producto
es falsificado o pirata, es al Indecopi en via administrativa y al Poder Judicial con
participacion de la policia o el Ministerio Publico en via judicial. El tema quedé claro.

Ademas, se establecio que la aplicacion de las medidas en frontera iba a ser
efectiva contra productos que afecten derechos de marca, autor y conexos; y
se precisé gue funcionaba para productos sujetos a importacion, exportacion y
transito.
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Asimismo, se establecieron un par de procedimientos, un procedimiento de
aplicacion de medidas en frontera a solicitud de parte y uno de oficio, en el cual la
autoridad aduanera, sin necesidad de que alguien se lo pida, suspendia el levante
de la mercaderia.

5
o
=
=
=

)

o)

O
w1
g
8

ul
i1

-
m
e
i)

]

=
=
(i1}
Wl
o

-
(=]
o
i)

()

Taller loeroamericano de Chservancia de

Pero, ademas, se establecié dentro de este procedimiento, un registro voluntario.
Lo que se busca era que los titulares de derecho registren sus elementos de
propiedad intelectual en aduanas, un registro diferente al de propiedad intelectual
gue maneja en nuestro pais el Indecopi; tiene otra intencién, otra finalidad.

Por ejemplo, Nike podra informar en este registro voluntario que ciertas prendas
de vestir sélo son fabricadas en Singapur o que sus zapatillas tienen dos lineas.
O Lacoste decir que sus prendas de vestir tienen sélo tres botones y precisar
la distancia entre ellos o su tamano. Es decir, darle a la autoridad aduanera
informacion que le permita identificar y detectar cuando se encuentra ante un
producto falsificado, para que se pueda tomar acciones de manera inmediata.

Son mil titulares los que han registrado voluntariamente sus elementos de
propiedad intelectual en aduanas. Es un registro que se renueva anualmente, de
manera gratuita. Cada uno puede tener registradas varias marcas u obras que son
de su titularidad.

Pregunta del publico: Esos mil, cual es el porcentaje o diferencia contra los que
tienen otorgados.

La diferencia es grande porque anualmente otorgamos aproximadamente 25 mil
registros. Seguramente estan en este registro voluntario quienes mas sufren con
estas actividades ilicitas, pero hay otros que no.

Aprovecho para comentarles que estas medidas en frontera estan coexistiendo
con el sisterma de alertas del que les hablé antes. Ahora, una tarea pendiente es
lograr que hayan mas de estos registros voluntarios.

Comentario del publico: Pasa lo mismo en México, por eso mi pregunta.

Veamos ahora el escenario con el Decreto Legislativo 1092. En las diapositivas
siguientes veran algunos resultados que hemos conseguido.

Aca tenemos micréfonos marca SHURE; en realidad, la marca venia tapada con
unos stickers pero gracias a especialistas de aduanas muy acuciosos, se descubrid
gue al retirar algunos de ellos se veia la marca. Ademas, se aprecian algunos
empaques y algunos otros implementos que sirven para la comercializacion de
estos productos.
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En este caso, por ejemplo, tenemos medias marca Nike y Abibas.

Aca juguetes conlamarca Coco Colo. Monederos o carteras Louis Vuitton, que en
ocasiones se traen unas dentro de otras sin marca, para pasar control aduanero.
Productos Hello Kitty. Mandos Nintendo Wi. Lentes Oakley. En este caso, un signo
que es confundible con la marca Gucci.

En esta diapositiva, un caso particular, en elque se apreciala marca Adidas, aungue
elresponsable alegd que traia productos Acliclas. Igual fueron decomisamos pues
por la forma y caracteristicas del signo, lo que se apreciaba era un signo cuando
menos confundible con la marca ADIDAS.

Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas
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Relojes Tommy Sport. Ollas que venian en empaques sin identificacion. Sin
embargo, escondidas dentro del contenedor, se encontraron etiquetas con la
marca Oster. Esimportante tener en cuenta que cuando se abre un contenedor, se
revisa un porcentaje del total de productos sujetos alaimportaciéon o exportacion.
Pero algo deben haber intuido aca, quiza el nerviosismo del consignatario, que los
hizo revisar un poco mas.

Asi venian también estas zapatillas, cuando el especialista de aduanas gir6 la
etiqueta y encontrod la marca Nike escondida detras. Estos son cargadores de
celular con la marca Nokia, cubierta con un sticker con otra marca.

Estas llaves o grifos sin tapa, incluso presentan otra marca, y muy escondidas,
refundidas en algun lado, venian las tapas con la marca ltalgrif. Lo mismo aca,
grifos sin marca en la tapa, pero con el signo Trebol en tapas escondidas dentro
del contenedor.

Algunas cifras: En el ano 2016, tuvimos 80 casos de medidas en frontera, todas de
oficio, por un valor de 244 mil dolares.

Estalaincidencia teniendo en cuenta el tipo de productos: en primer lugar, prendas
de vestir, con mas del 80 %, sinincluir calzado, que figura en el siguiente apartado.
Luego siguen relojes, drones, computadoras, adaptadores de usb y gafas de sol,
entre otros.

Esimportante apuntar que estas cifras no reflejan todo el trabajo realizado en las
fronteras. Conversando con el jefe de una de las divisiones de aduanas, nos decia
que las actividades en frontera, gue incluyen las veedurias, los sistemas de alerta,
coordinaciones con el ministerio publico o la policia nacional, entre otras, al afio
pueden llegar a mas de 800.

Ahora bien, queria compartir con ustedes algunos puntos que considero son
claves y nos han ayudado en esta etapa de adaptacion al sistema, pero que,
ademas, nos van a seguir ayudando.

Lo comento Luis Alonso, es muy importante la participacion del sector privado;
es clave. Ellos, como titulares de sus marcas, son los llamados a saber cuando
un producto es falso u original. Para la autoridad es dificil determinar ello; pueden
existir factores o elementos que podrian dar indicios de que el producto es falso,
pero no son definitivos.
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Hace varios anos atras, el Indecopi actué de oficio en defensa de la propiedad
industrial. Decomisd una serie de mercaderia en una galeria, de distintas
marcas, basado en el precio y calidad de los productos. Cuando recibimos las
contestaciones de los comerciantes, todos nos dijeron que eran originales y
presentaron las facturas de compra de la mercaderia. Todos los titulares nos
respondieron diciendo que eran originales, y que eran mas baratos porgque se
trataba de productos fuera de temporada, los denominados productos con “yaya”
y por eso los remataban en el mercado. La mala calidad del producto ya es un
tema privado entre el titular y el licenciatario. No deja de ser original.

Entonces, la participacion del sector privado es importante, relevante.
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De otro lado, nos ha ayudado muchisimo el intercambio de informacion entre las
instituciones. Entre Indecopi, el Ministerio Publico, la Policia Nacional y la Sunat,
existe una coordinacién muy fluida, constante. Tenemos mucho intercambio de
informacion. El Indecopi lo ve a nivel administrativo, pero como ya lo vieron en la
presentacion del Dr. Puicon, muchos de estos actos constituyen un delito, con
organizaciones criminales donde ya el Indecopi no puede actuar.

Hay un nivel de coordinacion muy fluido, muy importante que tiene que ir
mejorando. Estamos celebrando un nuevo convenio con Sunat, para que ellos
puedan tener acceso directo a nuestra base de datos y puedan encontrar
informacion de las marcas registradas, y con la Policia Nacional del Perd estamos
en la busqueda de eso también.

El fortalecimiento de las instituciones es basico. Como les habia comentado, en
términos de recursos, en un momento teniamos solo un par de veedores, para
revisar casi 60 terminales de almacenamiento. Necesitamos fortalecer nuestras
instituciones en términos de recursos.

Los recursos son escasos, pero tenemos que ver la forma de usarlos de manera
eficiente a partir de factores de riesgo.

Ademas, es importante el fortalecimiento en términos de capacidades, poder
reconocer un producto falsificado, pirata. En materia de las autoridades
aduaneras, que tengan conocimiento sobre la propiedad intelectual. Tenemos
coordinaciones estrechas. Hemos dado y recibido capacitacion, también con
autoridades aduaneras, con el Ministerio Publico, con el Poder Judicial y con la
Policia Nacional del Peru. Entonces, eso nos ayuda a todos a estar en la misma
sintonia.

Y, finalmente, el tema de alianzas estratégicas, no solo entre autoridades publicas,
sino también con el sector privado. De hecho, este ultimo participa bastante;
también existen veedores en los terminales de almacenamiento, representantes
de la Sociedad Nacional de Industria, quienes ayudanenladetecciénypersecucion
de actos contra los derechos de propiedad industrial.

Siempre hay cosas por mejorar, por ejemplo, el sistema de medidas en frontera
aplica para productos sujetos a exportacion, importacion y transito. Deberiamos
pensar enincluir el transbordo, porgue lo que muchas veces hacen losinfractores
es usar esos regimenes aduaneros gue no estan previstos en la legislacion para
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ingresar la mercaderia, o el depdsito también. La practica nos dice como actian
para evadir la ley; eso pasa con los infractores, tratan de estar un paso delante de
la autoridad, nos toca responder de manera rapida para evitar esa situacion.

Espero que les haya servido la informacion que les doy.

Nuevamente bienvenidos a nuestros amigos extranjeros.

Taller loeroamericano de Observancia de
Derechos en Materia de Signos Distintivos:
Desarrollo de Politicas Publicas armoénicas
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